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CAPITULO PF:lHbP.O 

"Ll .. S P1\'l'EN'l'f.:S 11 

I:lTRODl1CC ru~! 

El avance y proqr~so en lo i11dustri;1 t~cnica -

proviene del genio crc.J.tivo del. hombre y como consecue!!_ 

cla de ello han venido n crear nuevos sati.sfactoros para 

las nocosidndes del hombre. 

L~ co11stante creatividart del hombre ~uo ha da 

do por resultado los miles y mil~s de ir1ventos son sin l~ 

gar a dudas la muestra rn5s portentosa del dominio del 

hombre sobre el medio ambiente. 

Impulsar este esfuerzo creador ha sido u110 de 

los principales fines del estado, tanto que actualmunto -

existen disposiciones cuyo fin es proteger el secreto de 

una invonci5n y principalmente el derecho a su exclusiva 

explotaci6n, disposiciones tales de orden juridico que 

son base para la obtenci6n de patentes <le invenci6n. 

EVOLUCION DEL DERECHO A LA INVEHCION 

La cvoluci6n del ~erecho a la invenci6n y de -

rechos derivados di" la patente, se inició en el Parlamen

to Ingl~s, quien o~t.Jvo de su Soberano ''el reconocimic11to 

para el inventor del uso exclusivo de !;us obran" ( 1), mas 

tar<le 14 Co11stitu~i6n ~ottcam0ricon~ rlP 17q7 proclam6 ''el 

reconocimiento a la personaliJad del inventor, venta a 



formui:: par.te de l.J.s 0Ll11_p'::ion1·~~ dr~ t,_:: Fe<l1~1<Jc1.511 11 (Ar·t.-

8(¡) Lil L~qisl,1c:iór. Frdncesa sobrt! patt.'I¡!.es :.¡e ~:;:,:~cib10 en

la yevolución y ta:-.to L:i ~"irimet·d L•·y di..: Pdten:...--:::. ,] • .:, ·:,:1cro 

de 1791 •...:orno la d(! 19 JL~ j11l10 rie ·11'1} _,l,)L1u G•_..:tt...·:r.-1'; d1,

Autor, [u0ron Jictadus co~o teacc16n al r~gi1nen tlu cor¡,o-

raciones y ¡:rivtlí.•ryi.os re,.ile~ (2). 

En nuestro país s~ co1ii..:<!dlÓ la proter:c::ión nl i.n 

ventor en ticm¡:..os de la legisl,1ción t-~:5pañola anterior a -

la indepe11dCnl;Ía (3) r- [nstoriormentí.: se• t)rornulgJ.ron en --

1867 (•1), 1889, 1901, 1028 y 1942, diversas lü'jr::s, hasta-

la l1oy viqcnte Loy 1!t! lnve11c1u11cs y MJr~il!~ ic JO de di--

ciembre de 1975, ¡:ublic~da en el Diario Oficial de la Fe

rleraci6n de 10 do fuhroro de 1976. En igual forma el de

recho al inventor para la exclusiva explotuci6n de sus -

obras fue r~conociáo por la Co11stituci6n de 1857 (Arts. -

28 y 85), así co1no por nuestra actual Constitución de ,.. __ 

1917 (Arts. 28 p.í.rraío octavo y d9 fr.:icci6n XV). 

OPINION DE LA lNVENCION 

To<la invenci6n proviene de actos meramente int~ 

lectuales consistentes en la crcaci6n de ideas cuyo fin -

primordial es la soluci6n de un ~roblcma (5). 

{l) Jorge Harrcra GrJf - Tratado rle Derecho Mercantil,-
Volumen I, Gc1\eralidades y Derecho Industrial.- Edi 
tori.:ll Por.cúa, México, D.F., 1957, pág. 325. ·-· 

(2) Eugenc Pouillet - Trait6 des Marques de Fabrique et
de la concurren¿a D5layole marchat et billa~d, P~r!~ 
1898, t-i.J.l.J. 2 y s. 

(3) c. Trejo Lerdo de Tejada - Derecho Administrativo M~ 
xi.ca.no, México 1911, pág. 20. 

(4) La L~y de Patentes del Imperio ~cxicano - publicada
por Gral. Almanaquo Mexicana y Directorio del Comer
cio, Imprenta de Eugenio Mailleferet, M~xico 1867. 

(5} Tulio Ascarelli - Derecho Morc.:i.nt.il, rorrúa. Hnos. y
CÍ.a., México 1940, pP.<J. 19B. 



ide.'Js sino qur.:! cequicrc ac:t:ívitlud inV\..'nti\"d o :_~ca qur: el 

mismo inventor propongu medios rrovt:!ni.t~11tC>o C!e su i\_l0a 1n 

ven ti va (como la l laMd Roto:idi J (ü) pdra su uplicación en 

la soluci6r1 al prohlcrna. 

NOVE[ll\D DE LI\ INVF¿NClON 

Ahora bion, la actividad inventiva que viene -

siendo la posible üjecución de la idea de la invención, 

también debe aportar alqo nuevo a la industria, un algo 

totalmer1te desconocido y no explotado, y consecue11teme11tc 

debe contribuir al progreso y avance <le la. técnica inllus 

tria!, en resumen la invención debe ser novedosa y origi_ 

nal {7). Adcm5.s la novedad de la invención debe ser de 

naturaleza tal que sea realmente una innovación para su -

aplicación en la .industria o sea que no basta una simple 

mejor¿\, adición o corrección de un defecto que pudiere 

aportar cualquier hombre de mediana preparación, sino que 

debe ser un adelanto efectivo, el cual según fórmula de 

jurisprudencia francesa se valora por las dificultades 

que hubo de vencer el inventor nl apreciurs·e la difcre!!. 

cia entre la invención y el estaqo anterior de la técn!_ 

ca. (8). 

INOUSTRillLIZACION Y UTIL!UllD DR LI\ IHVENCION 

Por otra-parte la invención debe satisfacer dos 

requisitos para ti:-ncr derecho a la protección juríd-ica: 

Debe ser Gtil, provec:hosa a la colectividad (9} ade~&s· de 

(6) Mario Rotondi - Instituciones de Derecho Privado, 
Editorial Labor, S.A., México 1953, pág. 168. 

(7) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 202. 
(9} Jorge Barrera Graf, Ob., Cit. pág. 15. 
(9) Eugene Poulllet, Oh., Cit. pig .. 15. 
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tenor car¡ctcr industrial ca1>az rle su explotaci6n dentro-

de la inrl.uc;tricl. 

En cu1.1r.to a !t.l inJu~.tl"ldl i;~.:ir:.iór, de la invcn --

ci6n, 6sta debe tener utilidad un la pr&ctica de lal man~ 

ra que al sur explotada <l6 lugar a la elaboraci6n y tran~ 

formació:1 de productos (10), y d la obtención d~ los ser

vicios y nuevos satisfactorcs cc<Jn5micos. 

Este tipo de ir1venci611 excluye de la aplicaci6n 

industrial los m&to1os o sistemas, lo~ cuales a pesar de-

ser utilizados er1 ld industria, no implican Lrar1sforma --

ci6n ¡Je materias i riMdS, 11i c1bL~nci611 Je p1oductos o ser-

vicios como sucede con los sist~mas de contabilidad, fi -

nanciamiento, producci6n 1ic ventas, de fabricaci6n (pro 

ducción en serie), así como lc1s fórmulas y sistümiUi ci.en

tificos aplicados en auricl1ltura, Yil~adería, etc. 

CLASIFICACION Y OBTENCION DE PATENTES O INVENCIONES PATEN 

TABLES Y NO PATENTABLES. 

En funci611 de la actividad inventiva y de11tro -

de las di~"posic.:ionl~:; conccnida.s e:n el artículo 4r;. de l.:i. -

Ley_ de Invenciones y Marcas, PllCdcn obtenerse la~ siguio~ 

tes patentes: 

a).- Patente Oc Invención 

b) .- Patente :Je Me joras 

Al r8spocto el citado ~rt{culo 4º estipula lo -

siguiente: Ks patentabla la invcnciGn que nea nucvit, re-

(10} Jorge Barrera Graf, ub., Cit.. p.3.g. 340. 
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sultado de \1na activic\ad invcntivJ y suscn¡1tible de apli-

cación indllstrial, en lns tf>rminos rle e:;;t.:i Ley. 

Tambi6n ser~ patentablc aquella inve11ci6n que-

constituya una mejora a otra y que uumpla C<ln los rcquis! 

tos del pSrrafo anterior. 

Asimismo en funci6n de la actlvida<l invcntiva,

la Lay de Invenciones y Marcas contempla en sus art!culos 

65, 66, 80, 81, 82, 83, 85 y 86 la posibilidad de obtener 

certificados de invención y la de registrar nuevos dibu -

jos y modelos in<lustrialcs, protegiendo con ello al inva~ 

tor. 

Los articulas mencionadou preven lo 9iguientct 

ART. 65.- Podrá obtenerse registro como certi

ficado de invenció11 respecto de cualquiera do las inven -

cienes susceptibles de protegerse corno patente. Dicho -

certificado otorgar& los derechos que establece este.capf 

tu lo. 

Adem&s de Jas invenciones a que se hace refere~ 

cia en el párrafo inmediato anterior, podrá otorgar5e cer 

tificado de invención a: 

I.- Los procedimient~s para la obtenci6n de be 

bidas y alimentos r~ra ~on~umo humano. 

II.- Los rrocedimientos biotecnológicos de ob

tenci6n de los siguit!11tes productos: farmoquímicos; med! 

camentos en general; alimentos y bebidas para consumo an~ 

mal; fertilizante:>; pla.gui.cida::>; hcrbicid¿is¡ fungicidas i' 

productos con actividad biol6gica. 
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Estas invenciones st:rán regist.rables 5i rP.(Ínen -

en la conducente, los requisitos establecidos por los ar~ 

tículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, salvo que su publicación 

o explotaci6n sean contrarias a la Ley, al orden pGblico, 

a la salud, a la preservaci6n del medio ambiente, a la so 

guridad pGblica, a la moral o a las buenas costumbres. 

ART. 66.- El certificado de invención que acr~ 

ditará el registro será expedido por el Secretario de Come!_ 

cío y Fomento Industrial y firmado por éste o por el fun

cionario en quien delegue dicha facultad. En el certifi

cado de inv1 nci6n se har~n constar los datos a que se re

fiere el art!~ulo 34 de esta Ley. 

ART. 80.- Cuando una i.nvenci6n sea pdtentahle

conforme a lo dispuesto por esta Ley, Ql inventor o su 

causahabien~~ pod~~n optar por solicitar una patente u ob 

tener un certificado de invención. 

El solicitante de una patente rle invención, o ~ 

su causahal,iente, podrá también t.runsformar la solicitud

de patente en una solicitud de registro de invención si -

lo pide por escrito y declara expresamente su voluntad en 

el sentido de sujetarse al r5gimen establecido por este -

título. 

La solicitud de Lran~íotm~ciGn a que se ~cfiere 

el p&rrafo anterior, s5lo ser& admitida mientras no 5e 

haya resuelto en definitiva ld solicitud de patente. 

ART. 81.- Serán registrables los nuevos dibu -

jos y modelos industriales. El reyistro concederS a su -

titular el derecho de uso exclusivo por ~l t~rmino do sie 

te afias improrrogables, contados a partir _de la fecha del 

registro. 



1\t('J'. 02.- Sr_: ~ntii.~nd;:~ po!· ,lib11Jn ind11~~ri·ial r:ocl,l. 

combinación de firJuras, lÍnüas o colorrs que se incorporen_ 

a un producto induí'itrial c:on fir1P'~ :lt! •"'.lrnc1r::tt'nt<'u:iÓ:: y q11c -

le den un aspecto pecua1i.1r y propio. 

ART. B3.- Se cnti,:ndl'~ por moJclu inrl115tri.J.l toda 

forma pl&stica que sirva Je tipo o molde {lara la f<lbricaci6n 

de un producto industrial, que le dé apariencia especial eo 

cuanto no implique efectos ticnicos. 

ART. 85,- Serfin aplicables a los dibujos y mode

los industriales, en lo conducente, las disposiciones sobre 

patentes en relaci6n a la noveda,1, aplicaci6n industrial, -

invenciones de trabajadores, dcscripci6n, examen, pt1blica-

ci6n, derechos, transmisiones, nulidad, caducidad y protec

ción legal. 

Los solicitantes gozar&n del derecho de priori-

dad que establezcan los tratados internacionales do los que 

M~xico sea parte, aplic5ndose en lo conducente las disposi

ciones del artículo 36 de esta Ley. 

ART. 86.- La protecci6n que otorga esta Ley a 

los dibujos y modelos industriales, serán sin perjuicio de_ 

la1que otras leyes puedan conceder a su autor. 

INVENCIONES NO PATENTABLBS 

Por otra parte los art!culos 9ºy 1o~ae la Ley ~e 

Invenciones y Marcas, determinan lo que no debe considerar

se como invenci6n y aquello que no es patentdble p~ra los -

efectos de dicha Ley, estipulando al respecto lo siguiente: 

ART. 9:- ria son invcncio11es para los efectos de 

esta Ley: 

!.- Los principios teóricos o científicos 1 los 

métodos matemáticos. 



13. 

lI.- El desculJrim.iento que c.:on~Lst.:i i.iimplt-.:irnt:ute 

en dar a cono(.:or:, htl..:er pateJ1le u vstonsiLle <llyo qul! ya 

existía en la naturaleza, aGn cua11<lo antcriorm~nte fuese 

desconocido para el hombre. 

III.- Los sistemas y planes comerciales, cent~ 

bles, financieros, educativos y de publicidad; caracteres 

tipográficosr las reglas de juegos; la presentación de i~ 

formación y los programas de computación. 

IV.- Las creaciones artísticas o literarias. 

Los m&todos de tratamiento quirGrgico o terap&~ 

tico del c11crpo httmano y los rolativos a animales o vege

tales, asi corno los m&todos de diag116stico en estos cam-

pos. 

ART. 10.- No son patentables: 

I.- Las especies vegetales, las especies anim~ 

les, sus variedades, ni los procesos esencialmente bioló

gicos para su obtención. 

II.- Las aleaciones, pero sí lo serán los nue-

v9s procesos para obtenerlas. 

III.- Los ali~cntos y bebidas pari'l consumo 

h\tmano y los procesos para obtenerlos o· modificarlos. 

IV.- Las invenciones relacionadas con la ener

gía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que confo~ 

me al dictamen de la CotnisiGn Nacional de Seguridad Nu--

clear y Salvaguardias, se considere qt1e 110 afectan la ~c

g~ridad nacional. 



En todo caso la Comisi6n se limitará a doterini

nar si la invenci6n sometida a su 0utudio puede afect¿lr o 

no la seguridad nacional. Contrct lils resoluciones emiti

das con base en la determi1,~ci6r1 Je la Comlsi6n 1lO cnbe -

el recurso de reconsideraci6n adminislrativa. 

V.- La yuxtaposici6n de invenciones conocidas

o mezclas de productos conocidos, su vari.aci6n de forma,

de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se

trate de su combinaci5n o fusi6n de tal manera que no pu~ 

dan funcionar separadame11te o que las cualidades o funci~ 

nes características de las mismas sean modificadas para -

obtener un resultado industrial no obvio para un tficnico

en la materia. 

VI.- La aplicación o el empleo, en una indus -

tria, de una invención ya co11ocida o utilizada en otra i~ 

dustria, y·los inver1tos que consistan simplemente en el -

empleo o uso de un dispositivo, m¡quina o aparato que fu~ 

cionen segGn principios ya conocidos con anterioridad, 

aGn cuando dicho empleo sea nuevo. 

VII.- Las invenciones cuya publicación o expl~ 

taci6n fuesen co11trari~s a la Ley, al orden pGblico, la -

salud, la preservnci6n del-medio ambiente, la scgu~i~ad -

pGblica, la moral o las b\10nas costumbres. 

VII!.- Los procesos biotecnológicos de obten -

¿i6n de los siguientes productos: farmoquímicos, medica

mentos ~n general¡ h1?bidas y alimentos para consumo ani-

mal¡ fertilizantes, plaguicidan, herbicidas, funqicidas v 

aquellos con actividad biol6gica. 

IX.- Los procesos genéticos para obtener espe

cies vegetales, animales o sus varied~dcs. 
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x.- ::.,n:.1 ¡;ro ;·11~·to.,- ,.J\.l.l:'ltcos. 

surno .-1n1ma ~; lo:-. fel."t 1 l.i zante'.>; lo'.> pl<'l!J'.l ici<L.ls, los her-

bicidas, los í~r1~1~1d~s y la~ proaücttJ~ coi: actividad bio 

lÓgic..i. 

''U~ ¡¡uevo ¡1roducto i11dustriJl o un~ nueva comp~ 

sici6n 1]0 materia'' Jebe subrayar~;e Jc:de luego que por -

producto dcberS entenderse un bien da car5cter material -

cuyo objeto es satisfJ~cr lns necesidades ccon6micas. El 

producto objeto de la invanci6n debe 5,1r nuevo para zncrc

ccr protücci6n legal, ad1~m~s JeLe di ir1guirGc de otros -

semejantes por caractcr!sticas E;uhsl<l11cialos no mera1nentc 

accidentales ya que siundo de csLa raa11era (color, 1:amafio, 

disposici6n, formal, no se tratarra de una invenci6n sino 

en todo caso de un nuevo modelo o d1bujo industrial. La

invenci6n de un producto concede al au~or del mismo el -

privilegio <le obtener su patente y la patc11te de [>reducto 

otorga u su vez al invc11tor la protocci6n in5s amplia que

cl derecho industrial pueda co11ceder, o sea la explota 

ci611 exclusiva y temporal de su invo11to, impi<liondo la 

utilizaci6n o c1aboraci6n por terceros <le objetos simila

res que tic~J~1~ ~ rr~ar confusi6n. 

INVt:NCIC!~_l1E :1ElJIOS HUEVOS '{ COMBIN.ACION iPUNCIONf..L D§__Q_!__ 

~.l:~~-2..0:..:. 

La invenci6n de mc<lios nucvoc puede provenir <le un procc-



·~ 1 ~ f l r.. t> t" ·_· d · ., e l ¡ ~' .-. de m 1 ,. ! l :.i '.; 

nüC'/O:- ·~·1, .. ,1 ·_.¡,J. \.\•:ld, ·-e lU lu :.,,;~,:~• o 0.tcl¡ .1 __ 11ue !1~l·/-

nación vin1:ul .. 1 :1ón in:li';ol·...:.ble r1e l':o'., 1:-:1.>.lio:o r:ar.1 (,Lrlc:lí~t 

un resultado o tesultddos. 

dos por el inv,,ntor r:;-1_:j'd fin,:il1<l.·1d es r~un~:¿·;·11:r ur1 p1:::;'-l11c 

tado tc110an c¡uc ser nuevos. 

Prod11cto o resull.Jd.o pueden obtc:nc·rhr~ .1 •. ~ P.st,1 -

clase de irivt•ncionc~:; yn sc.1 por 1~1 f..J.bril:.J 1::it1: 11' .: . . ..:L· 1 

to o solam~nte se logre u11 cierto efecto ct1 la f<lbrica 

ci6n !Jrcvista, es decir en ol Gltimo de esto~ 1.:aso:; el 

nuevo mél:.odo (p.roccdimiento o combinación funcional) id.e?_ 

do por al inventor, por ejemplo el ahorra de combustiblc

en los motores, una mayor potencia o velocid~d, 1ncnor ca-

lcntamiento, etc. 

Bl rcsultad9 industrial nunca pued~ ser objeto

de exclusividad ni i>or ta11to d~ unn patente porque al --

otorgarse munopolio de ox1>lotaci6n sobre determinado efu~ 

to i11dustrial <lar!a por resultado el impcdimiento tl t~rc~ 

ros de realizar toda clooc de invento~ que canduzc~n al -

mismu resultado. En cambio el derecho <le exclusiva se --

otorga respecto tle lo~ rnedios nuevas que so empleen pdra-

(11) M<1rio Ghiron - Corso Di Diritto Industriale, volumc 
Sccuntlo, Ruma 11.J37, S!)cietd Eclitrile del Foro tta -
liana, pág. 35.~. 
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el efecto de prohihir a cu~lquier ¡:ersond que se v~lgd du 

ner el mismo ¡:rud11r:'to o un r'"':-111 t.1'10 :;e1:1c jan te dC' "'~~.:;t~1 m:~ 

ne r a la pro t. el; e i •S n ; ·.1 r 1 d i e i1 t~ n o::: l. ·~· ~I ~'o de l-' ~l t. fJ: 1 t l~ s re l .-l t i 

vas a invar1cio11cs de medios r1ucvos 1 ~610 conprcnda a 6s -

ton por lo t..:i.nto a nir:quna ¡,er:::on.J t¡\H rio ::>C.J 1nventor le 

est5 pcrmiti~o fabr1c~r el product<J. 

En igual f<;r~a es lícita l~ explotaci6n por te~ 

ceros, así mi ;;roo :.41 rJLJti:nc i.Ón de 11Ut.:\•,1s patentes, cunndo-

se use el medio r~t0nt~1Jo para la ohte11ci6n de un rir<>duc

to o rcsult~~lo dif0rer:t0 a los qu•! fu0ron sefialados y re

servados al solicitar la respectiva (;atente; en c~ta Glt! 

mo caso corle die~ (12), el juez d~berS de gozar de facul

tades ~mplias y sufictPntes para decidir si el producto o 

el resulLo.10 1~st.í. 1;0mµrendido en la prlm8ra patente, o si 

se tr~ta tan sGlo del equivalcr1lc ~ lon rt?scrvados, en 

los ct1ales el em¡il~o por terceros de los medios ya paten

tados co11stituir!an ir1vasi6n du los derechos reservados -

de la patenle o fctlsificución de la misma. ( 13}. 

ItlVENCIONES DE NUEVAS APLICACIONES 

Fn l~ fracvi6n III del articulo 4~ L.P.I. Jera-

gada, se consider~ban como invenciones patentables a 11 1.n 

nueva aplicaci6n de medios conoci<loi para obtener un pr~ 

dueto o rcsultaJo in<lustrial'1
• Estas invenciones, como a 

las que nos referimos en p5rrafos anteriores pueden ser -

de procedimiento o de combinación fu11cionil.l ( 14) por la -

si~ilitud co11 invcnsioncs de mcdi0s nuevos, les son apli-

cables las limitaciones ~e ~stas o sea: primeramente que 

un resultado no es patcntable y en segunda que no se re

quiere lu. novedad df:l producto ni del resultado. (15) 

( 12) Jorge Barrera Graf. Ob. pág. J45 
( 1 3) Ibidem. pág. 345 
( 14) 1'ulio ..-'\sc:arelli, üb. \.~ l t. p5g • 2 (l 5 
( 15) Eugene Pol1ill'· C'b. e .i t. p5q. 37 
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de medios nuevo!> por ~;11 final.idd:l que· 1_,~~ 11n tdnl"o rcstrin

gi<la dentro :.112 1.:i;5 lnvc:1cio111~::; que ahcJr,1 tr.1L,\rr.or;, y,1 que 

sólo se truta dt.! l.a. .:.iplicución de un medin, y 110 del roiedio 

mismo. De tal m.iner.J. que la l(O'J(·dad •le 1"!~->l.:lS ln\'c>ncione:;; 

cons:í stc en 1.:i aplicación r¡un se tlesculire, .1dernfi.s es nec:e-

sario que el inv<;11tor aporte un.:i uplicaciCin nt1t.'v~1 de un m::, 

dio ya conocido y ud1lmás que el medio 11ue s0 11ti l.ice sea -

del domir\io pGblica, ya que si el mel]Ío sr cncue11tr~ r11SeE 

vado a favor de su i.nvt.~ntor, no puclle ~;cr ut.i] i:-o.ado por 

terceros para la obtcnc16n de rest1lt~Jo:; o productos simi

lares. 

DIVBRSAS FORMAS DB APLlCACION~S NUFVAS 

Por la ulilidaJ que c:1 la pr5ct:~r·u pue,Jc o pu<li~ 

ra tener, haremos una breve síntesis de las divúrsas for

mas de apliacioncs nuevas analizactaLl por la Jurisprudencia 

francesa y clasificadas por Pouillet (1G). 

a) Aplicaci6n de un medio que s6lo es conocido 

ciuntífic.:imcntc por. virtu<l de dcscr~pcion~.:!_ 

hechas en publicaciones.- En este caso, la -

novedad estriba on la aplicaci6n realista y 

no en la que propone o analiza la obrn cien

tífica. 

b) Aplici1cj_ón con_s!'.~-ta .. E_E_ un medio uti 1.i~:;<.1.Jo e:n 

~dustria de 1;ianer'1 qcner.11.- !::!:;ta hipó

tesis f:Ontcnida en las disposiciones del ar

tícul( 4? Fracc, Ill L.P.I. 1 en este caso lu 

aplicaci.6n concreta forma una n11cva aplica-

ción de un medio ya conocicJo, un ejcr.iplo U.e 

~sta forna de invenci6n puede ser un ap~rato 

( 16) Eugenio Peiui 11.et, Ob. Cit. pág. S3 
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elé1::tric;(.) f!•1n 1'~0.•1 ~..J;.L(.; ld eleva-::16n de tcmp!:. 

r~tura produz~ct 1'v~p~rJ1.i~n {medio conocido) 

de una :,ubst.:i:ic1u i11sect tr:id-:i, i:orno lo puedü 

ser el D.D.T. !nueva apli<:aci6n}. 

e) Transm1si6n rle un medio conocido en una in-

Uustri~ a otra. en l<i gu~ _ _;)Ún no ha tenido 

aplicación práctica. - En es te C.JSO es la de! 

ti nación di.ferentc de un medio que es del do 

minio público, acción frecuente en la indus-

tria, Sin embargo en 1~~jte caso es mayor el -

poder precisar la existencia de la idea in-

ven ti va. 

d) Aplicaci6rl dol mismo medio en la misma indus 

tria, pero con la obtenci6n de un resultado 

rllstinto.- En este caso su finalidad es el -

banoficio en la industria, ya que dicho re

sultado ha de ser m5s económico, rápido y 

completo ( 171 • 

INVENCIONES DE FUHION O COMBINACION 

Las invencio11es de fusi6n o combinaci6n o inven-

ciones comp11cstas, aunque no estaban incluidad en el artícu

lo 4: dú .la Ley de la Propiedad Industrial derogada, si er~n 

reconocidas en la fracc16n VIII del articulo 6, ocurriendo -

lo mismo en la Ley dú invenciones y marcas vigente, la cual 

las reconoce en ta fracc.i6n V de cu artículo 10. ( 113}. 

Esta clase de invencionos consiste er1 un agrupa-

miento o combinaci6n, en la que la base es la idea inventiva, 

sin sar neces~ria la novedad de las diversas invenciones US! 

das en la combinaci5n, si:10 ¡uBramc11te ta novedad del result~ 

do obtunido, adem&s <le La r1ovcclad del. aqrupamiento mismo. 

( 17) Euyenc Poulillet, ob. cit. paq. 61 y s 
(18) C5nar SepGlveda - El ~istem~ Mexica110 do Propiedad In

dustríJ.l, rrnpri"Jsirr:e•.;; Hodernas, S.A., México 1~l55, pág.21 

{19) Euryene i"'ou~llot., Jb. Cit. p.:"1q. C5 



Lo í nv<~nci6n de f'...l.'.dÓn o combiua(·ii'.'•n pi¡¡•r'l~ obt.u-

nerse rneriiHnte la utili~·.aciGn: a) íJL .. ':ario:-: prud11r·:t:os CL1 n2_ 

cido!3 (no ri:servado~ por tH':<1 patento en vi 1Jur) ('.:'O), h) lle 

uno o vurio."; pro<J1_1r:to!:i con0 ... :i·1o:~ ·~·('In ·ino n v.;1r\u~; mL'r\i os co 

no<..!idos o reservatios (21) 

Cuundo l<\ fin.:tlidad de la invenC"i611 de fu~;ión o -

combinaci611 sea un resultado, 5ste dobcr& s~r 11ovedoso 'l en 

este caso la protección a l.-, misma será unic.:1mente de fusión 

o combinaci6n, ya quo co1no ue ha dicho antc~iormcnte, un r~ 

sultado industrial nunca puede darse an exclui;iva, ya que -

de esta manera se impediría t·odil itlvenci5n te11dier1te a co~ 

seguir iguales resultados (22). 

INVENCIONES DE MEJORA O PERFECCIONAMIENTO 

HLas mejoras a \\na invenci6n ampardda por una pa

tente anterior o sea del dominio pfiblico siempre y cl1ando -

produzcan resultado industrial'', son patentables (artículo 

4~ de la Iiey de Invenciones y Marcas) y son las llamadas 

''Patentes <le Mejoras'1 

La principal caractertstica d; esto tipo do in-

vencioJ1cs de mejoras o perféccionamiento es la de estar su

jeta a un invento anterior (artículo 4~ de la Ley de Inven

ciones y Harcas y 19~ de su Reglamento) (23). De ahí que -

cuando la mejora se refiere a un invento patentado su expl~ 

taci6n y tutela o protecci6n titular s6lo podr& conccdcrl~ 

el propietario de Ja patente de invenci6n, ade1n¡s el propi~ 

tario de la patente rle invenci6n puedo negar el permiso pa-

(20) F.u<Jcne Pouil1et, Ob. Cit. páq. 72 
(21) Jorge Barrera Graf. Ob. Cit. pág. 34~ 
(22) Jorqo Barrera Graf, Ob. Cit, pág. 350 
(l3} r..oy y Rcgl'<.lmento de Invenelones Y Marcas, Ediciones 

An<lrade, S.A. MGxico, O.P. 1975 



'."1. 

ra la explotación de la mejora y el rii:.>:no tiene (;} dPrecho a~"? 

reclamar nl titular <le esta (mejora] licencia nt·ligatoria -

para la explotaci6n 

I.os modelos o dibujos inJustrinlcs (articulo 81 

de 1~1 Ley de I11vct1cionc~:> y Ma1cu.:..;J forman un<..1 especie de 

propiedad intelectual, las que sin embarqo se tliferencÍan ~e 

las invenciones industriales. 

r:n iqual form.i. que lns invenciones, los modelos 

y <li~ujos industrial~~ prov:~nen 1le la creacl6n inl~le~tual 

del hombre e incluso p11ede afirmarse que un modelo o dibujo 

industrial tiene alga m5s de personal, algo m5s <ic propio ~ 

del autor que la invenci6n industrial misma. En la primera 

existe la crcaci6n puramente intelectual que se reduce a tn~ 

nifestaciones ornamentales que no siempre ~e concretan a 

un.:i determino.da formil en c;;pcclal. 

Por ser creaciones que no constituyen invenci6n, 

los modelos y dibujos tienen menor protecci6n legal que l.as 

que se conceden a las invenciones (catorce años para aque-

llas y $iete ~ara ~stos, artlculos 40 y 01 de la Ley <le In

venciones y Marcas) C'n las que el resultado se diicnexclusiva 

al inventor, pcr otra parte trat,ndoso de m0d~los y rlibujos 

la protecci6n se concreta al efectq externo, sin la posibi

lidad Je aplicnrsc a la iden, o dl medio que se cmple6 para 

obtener el resultado .-:-·orrespondiente (24). 

LJ propicdad artf~tic~ llDr U:l l~tlo y la fi11ali-

dad industrial por el otro, d~ lo~ 1nodclos y dil1ujos, exi--

qe11 que ellos sean objeto ta11to J~ ~(:recl10 industtial corno 

de derecho <le autor, ya i¿11e efccl:i~.':1:r.ente los modelos y d~-i_ 

(24) Jorge Barrero Graf, nb. -·1t. páq. 153 



bujos u.port<ln \'\~nL,:tJ.--ts 1'.'.":onénic .. \~; '!'ie v1~~ncn il repr>r:;;11Lir en 

progresu tje la L~c1tica 

talmente inLErf~Sdn ;1 ]ü t•1r;d!:1c:i1Ld•:i.Ón y .il 1.._¡u~3to (25). 

El primer dcrecl10 que ~A concede al aut1lr de un -

l11vento es el dcrecl10 de paternidad o <lerecho m~ 

ral, consistente Pn q~1c en ta 1nvf'11c1ón dp.:i.re¿ca 

Ql nombro del al1tor, y r1uc t~nqa Sste ~l privil2 

gio de ostentarse como Gr1ico Jt1tor de su invento 

126) por lo tanto aste por:;onal{simo (lcrocl10 c•s -

intransferible. 

como to<lo derecho Inmaterial, la invcnci6n co11cc-

de a su autor un derecho de propiedad, a l~ cual 

no es diferente la exiotencia o i11exi~tcncia de -

una patente (27), es decir que la intervención de· 

leyes que otorgan al invantor que solicite iina p~ 

tente el monopolio exclusivo ~ su cxplotaci6n, 

por lo tilnto este derccl10 es temporal, transmisi

ble a terceros total o p<lrcialmente. 

e) Dereclio de Exploiaci6n Exclusiva: Patentes y 

Secretos de Fábricu. 

•roña invr··1cíón, c:nmo obiot.o r:,1p<lz de ser indus---

trializado otorga a s11 autor el derecho de cu e~ 

plotaci6n ~xclusiva. AJ1ora bien este <lcrccl10 de 

explotaci6n exclusiva puede derivarse de una p~-

(25) Jorge narrera Graf, Ob. clt.. p,lg. 353 
(26) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 325 
(27) R0berto Montilla Melina - Dt~rc•r:ho Morcanti..l, Décima Edi 

ción, Editorial Porrúu, S.A., ~éxico, D.F. 1969, pár¡.E.4 
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tente o~teni1Ja por pro~edimientos admi11istrativos 

t)C ca.r:-;':°t:er público o bien dL' 11114 -.;i.t'-";¡•.:l(·~~ r:"on-

sir>tentí~ en el derc•cho lit~ raiir \.cu.1.:1.6n r111•· .:on.S{;r-

va ~l a:ltor en virt11rl rl0l s~:t0tri c\u f5brica. 

En el pr1~er ~aso el <lcrucl10 es al>soluto e Lnuon

dicional¡ en el sE:(¡11ndo rcl~tivo puns 1...>st~~ conrJi<:;ionar\o al -

maotcnimicnt.o Jel S(:crc·to ttc fabricación {28). 

REQUISITOS Pl\HA LL DE?<.éCl!O A Lll Pl\~'ENTE: 

El derc~hu fundan1c11t<ll dol inventor estriba un la 

obtcnci6n rle la patc11tc (art(culo J~ Je la Ley de Invencio--

nf~>? y Marc-~ls}, la cual ,:::orno '/'1 ·<:Jij itnos otorga a su titular 

el derecho absoluto e incontlicior\3J a la explotaci6n cxc!us~ 

va de su invunci6n. 

Los roqt11sitos positivos .i~ 1.1 inv0nci6n son por 

una P<"\rte la novedad u ori91n.;ilidad de la rnisma y por otra 

su utilidad e industrial1zdci611. !.a novudad u originalidad_ 

de la invenci6n es primordial para ser objeto de una patente. 

Esta es objnto de ur1 previo cxnmcn gue realiza la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial, con el fin Ja conceder o -

negar la patenL'.-O- solicituda {f\rtn. 20 L.T.M. y 34 de su lle-

glamonto) 

~ESION_ DE DERf:Cl!OS Or: ¡,;; PATEN'PE 

EJ i11vpntor tiene darecl\O a c0der o transmitir a 

terceros su invent:1Ón, ya sea 0.mp<.1ruda por p..:i.l..ontc 0 bic~n 

sin haberse obtenido &sta, esta posil;illdad e~t& -Drevista en 

la Ley de Invenciones y Marcas {Art. 46), así COP<C:) en su Re-

glamento (l\rts. 14, 15 y IR), 

La cesi6n o transmi~i611 Je 11na invenci6n es líci

ta incluso, a6n cuando la inve,1ci6n no ~st6 realizada. es-

(28) Roberto Mantilla Melina, Oh~ Cit. pSg. 281 
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cios t6cnicos especializados il e[octo de re<l\l~dl it1vcsti~a-

cioncs, hacer descubrimientos o cOt\scr¡uir invenciones que 

sean Gtiles a dichas empresas, y tambi~n e11 l:l~ ~asas de o~ 

pleados asalariados cuyo trabajo exclusivo ~:n precisamente -

el logro ele las invencio11os. 

NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE 

La ley concede al inventor o causahabientes el d~ 

recho absoluto a la explotac16n exclusiva de su invcnci6n. -

Esta invenci6n al ser objeto de una patente obliga al benef~ 

ciario a pagar peri6dicamente ciertos derccl1os fiscales y el 

deber de explotar efectivamente la invcnci6n. 

El titulo o documctilO que el Estado expide a fa-

vor del inventor o causahabiente, es un t1tulo p~blico dccl~ 

rativo expedido a consecuencia de u11 neto administrativo, n~ 

lernne y U.e naturaleza unilateral (29} el cual acredita lo5 -

derecl1os del titular de la patente. 

LICENCIAS DE EXPLOTACION 

La falta de explotaci6n industrial o explotaci6n_ 

impropia o insuficiente de cualquier pnLente en el territo-

rio nacional dentro de los tres afies siguientes al dia de. su 

expedición, así como la suspensión de su explotación por mis 

de seis meses consecutivos con ~osteriori~ad al vcncimianto 

de los citados tres afios, conceden a terceros el derecho de 

obtenúr licencias de explotación. (artículos SO y 52 <le la -

Ley da l.nvenciones y f.1.i.rca.s y 43 de su Reglamento) { 30). 

Las licencias obliqatorias dobcran ~ctuarse den

tro de un plazo m5ximo de dos afias, contados a pnrtir ~e la 

(29) Joaquln Rodríguez - Derecho Mercantil, Tomo I, Editarla\ 
Por.rúa,, S.l\., Séptima Edición, México, p5.9. 4') 

(30) Ley Je Invenciones y Marcas y su Reglawento, Ob. Cit. 
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fecha de su expcdici6n y la explotaci6n de la patente a que 

se refiere la licencia, no podrá suspenderse por más de seis 

meses consecutivos, ya que en cualquiera de estos supuestos, 

la licencia se revocará de oficio o a petición del titular de 

la patente {articulo 54 de la Ley de Invenciones y Marcas) 

OBLIGACION oe PAGAR DERECHOS 

La Ley de Invenciones y Marcas (art{c\llo 31) / as! 

como la Ley Federal de Derechos (artículos del 63 al 70A), -

en relación con la ley que establece, reforma, adiciona y d~ 

roga diversas Uisposiciones fiscales, vigente a partir del -

primero de enero de 1989, establecen la obligación de pagar 

derechos, por la solicitud, expedición y vigencia de una p~ 

tente: por el derectio de prioridad, examen de novedad, reco~ 

sideración en caso de negativa de patente y comprobación de 

explotación; por solicitud de prórrogas y expedición de títu 

los, as! como por registra de fusi6n de titulares, o de la -

transmisi6n de derechos de patente conferida o en tr&mite; -

por el registro o modificación de licencias de explotaci6n -

contractuales y obligatorias y por cambio de nombre del soli 

citantc o del titular de una patente. 

La falta de pago de los derechos por expedición -

del título de la patente, dentro del término de dos meses, a 

pa~t~r de la fecha de la notificación, o dentro de la prórr~ 

qa otorgada para tal efecto (dos m~ses), traerá como conse

puencia que se tenga por abandonado el trSmite, declarandos~ 

nula la patente, ya sea de oficiooapetición de parte, así 

mismo la falta de pago oportuno de los derechos de alguna 

anualidad de una patente, no afecta la validez de la misma,

sicmpre y cuando dicho pago se cfectuc dentro de los seis m~ 

ses ·siguientes a la fecha an que la anualidad fuere exigible 

(art!culo 70 "A" Ley Federal de Dcreclios Vigente) 
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a) SOL!CI~'UD 

El procedimicrito d~m111istratj.vo parR la obtenci5n 

de una patente se ini~ia con Ja prescnt~ci6n de la solicitud 

respectiva por triplicado, ~nt.c la nire~ci6n General de In

venciones, Marcas y Desarrollo Tecnol&gico de la ~iecrctarfa 

de Comcrr.:io y Fomento Industrial (artículo 14 de lit I.t~Y de -

Invenciones y Marcas y 29 del Reglamento interior de la Se-

cretaría de Comercio y Fomento Inc!ustrial) 

La solicitud deber¡ presentarse por escrito, c11 -

el que se l1ari constar ol nombre, nacio11al{dad do1uicilio -

del solicitante y dol inventor y la <lenominaci6n que ~e de ~ 

la invenciÓQ. (artículos 14 y 15 de la Ley de Invt!nci.ont:s y -

Marcas) 

b) DESCRIPCION DE LA INVENCION 

La solic:itu<l de patente-' düber5. referic;e a uua .a~ 

la inver1ci6n y con la misma se deber¡ acompafiar tres tantos_ 

de la doscripci6n de la invenci6n, la cual dobcr& ser lo su 

fi~~entemente clara y completa para permitir una comprensi6n 

cabal de la misma, y en si: caso, del proceso pura su rcaliz!!. 

ci6n por una persona que posea pericia y conocimientos medios 

en la materia. Se deberá aqÍ mismo indicar bajo protesta de 

decir verdad el mejor m6to<lo conoci~o por el soli~itAnte p~ 

ra llevar a la prictic~ la invenci6n. La descripci6n deber& 

ir acompafiada de tres ta1ltOs de los pl.<lnos o dibujos t~cnicos 

que se r~qtiieran para su comprensi6n. La de5cripción debe-

r& finalizar con una o m5s reivindicaciones que precisen el 

alcance de la protecciSn que se solicita.- Dichas reivindi

caciones dcber&n ser claras y concisas y 110 po11c5n exca<lcr -

del contenido de la descripción. (urtículos 16 y 17 Ue la 

Ley de Invenciones y Murcas y 2~ y 17 de su Reglamento). 
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La exigencia de la descripci6n de la invenci6n se 

terceros el 'JSO 'lt: l.J invención ·1urunt<:o (-.:1 pld't.O de vigencia 

<la la pdtenta, la c~Jl 5e consig~e ~omvara~rlo la invenci6n 

descrita con cualquiera otra que trate de osars~ o de de~ 

':ribirse1 SE-qurdft, pE:rr:!itir que c1htlquit~r p(~fBona e)t.:cute -

la invención .::.1 c..-i!C'r ella al dominio pGblico (l\rtículos 62 

L.I.M. y 22 y 23 de su Reglam1.~nto). 

e) EXPtnrcro~¡ OE LA PATENTE 

C~~plidos todos y cada uno ~o Jos requisitos for 

males cxír;idos ¡)ar ln Ley de Invenciones y Ha1·cas y su Re

glamento, y una vüz 0agudos los derechos rf.?lativos y esta

blecida la nuvedad de la invenci6n por el examen hecho por 

la Dirección General de Ir1vcnciones, Marcas y Desarrollo -

'fecnolÓgico ( 31), s0 debe experlir t'l título de la patente, 

a nombre del Presidente de la RC'pÚblica, por el Secretario 

de Comurcio y Fom~nto Industrial (Artículos 31 y 33 L.I.M.). 

Dicho documento que debe contener los elementos enumerados 

en el artículo 34 de la Ley de Invenciones y Marcas (32), -

no es atributivo del derecho, sino confírmatorio y declar~ 

tivo {33) / constituyendo un documento público que acr~dita 

los derechos rclatívos a favor del titulrJr (34). 

d) NULIDAD DE LA PATENTE 

El ~trtículo 59 de la Ley de Invenciones y Marcas 

enumer~ las sinuientrs l1ip6tcs~s sobre la nullddd de una p~ 

tente; 

r.- Si la invenci6n no es patentable de acuerdo 

con lo dispuesto en esta Ley. 

(31) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 382 
(32) Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento. 
(33) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 382 
(34) Roberto Mantilla :·lolina, Ob. Cit. páq. 203 



I!.- ('uando l.:i :~f\'/C'hr:i!Jn '1UC 1.il:\¡. . .:.are '."";(.; tt:~·,:a !lU-

vedad o aplicación i.ndustria.l. 

deban ser objeto d(~ patcnt·cs indepondientes., per•J :..;i:-ri'i ¡.,,].::_ 

cial, ya que podr¡ subsistir por la irsvonci¿r1 rc1vintlicJctü 

en primer lugar. 

IV.- SJ la descripción de ~la invención ü las 

reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artÍ~E 

lo 17 de esta Ley. 

V.- Cuando dur~r1le el tr¡mite se huliinre incu-

rrido en abandono de la solicitud. 

e) CADUCIDAD DE LA PATEUTE 

Por lo que respecta a la caducidad de las pateti

tes, el articulo 62 de la Ley de Invenciones y Marcas vi

gente, estipula q11e: l.as patentes caducan y las lnvcnci~ 

nes que amparan caen dA pleno derecho bajo el dominio PG

blico, al vencimiento del plazo para el que fueron otorgu

das y en los demás casos establecidos en esta lay. 

HEDIDAS CAUTELARES 

La [,ay de ld Propie~ad Industrial dcroyada ~onc~ 

dí.a al titular de la patcnt~, tonto en juicios pcna1~s co

mo civilos {35) el derecho de iniciar medidas preve.nti•1as 

con anterioridad al ejercicio de la accidn relativa (Art. 

250), una de esas ne<:i<las consistía en "el dSl2Gl.lramii:nto -

de los objetos fab.ri Gados ile9almente y de los instrur,,0.12 

tos destinados cspeci.almAnte para su fabricaci&11'' { ,\ r t. ~ 

248}, la otra consistía en la orden que el Jucl debí~ <lar 

(JS} Artículos 248, 249 y 25íl de la T.cy y ReglLlment.o de l_a. 
Propiedad Industrial derogados. 
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al infractor de abste11er~e Je usar, hasta nueva disposJ.ci6n 

de los mectios y proccJimicr1tos patentados (Art. 249). La 

primera se relaciona cor~ la violaci6n o infr~cci6n de una -

patente de productos¡ la ~egunda con las patentes de procc

dimÍcnto, de combinaci6n y de modelo o dibujo industrial. 

No obstante que en la Ley vigente de Invenciones 

y Marcas no se mencionan en forma expresa las medidas preven 

tivas que el titular del derecho puede solicitar con anteri2 

ridad al ejercicio de la acci6n correspondiente, el artícu

lo 213 de la citada ley, en su parte conducente, estipula -

que en la invc~tigaci6n previa rulacionada con los delitos 

a que se refiere el articulo 211 la iniciar& el Ministerio_ 

P~blico tan pronto como tenga conocirnianto de hechos que 

puedan tipificarlos y dentro de ell_a po<lr5 dictar las medi

das cautelares que astablezca la legislación de la materia, 

incluyendo las dispuestas en el C6digo Federal de Procedi-

mientos Penales. 

Por otra parte y no obstante que el artículo 214 

de la Ley de Invencior1es y Marcas no hace mcnc16n expresa -

al derecho del titular para solicitar diversa5 medidas pre

ventivas con anterioridad al ejercicio de la acción corres

por1diente, ya que unicarncntc establece que indepcndienteme~ 

te de la sanción odministrativa y del ejercicio de la acción 

penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y 

delitos a que la ley se refiere podrá demandar del o de los 

autores de los mismos, la reparaci6n y el pago de los dafios 

y perjuicios sufridos cor1 c1otivo de la i11fcacciGn o del de

lito, la pro~ 0 ~encia v~ra el ejercicio de dichas medidas 

preventivas con anterioridad al ejercicio de la acci6n pri~ 

cipal, estí contemplada en la lc0islaci6n civil, la cual 

complementa la ley que nos ocupa. 
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Los artrct1los G3 y 64 de la Ley F<•clernl de ~c1·~ 

chos y sus reformas y adiciones tll 31 de dicii::mbr0 de l'JHn, 

estipulan que por la solicitu<l, expadici6n y vigencia de -

patentes (Art. 63) ':l certificados ele invenciones (f1rt. 64} 

a que se refiere l.:i legislación en materia de invcncionos 

Y marcas, se pagar¡ el derecl10 sobre invenciones y marcas 

conforme a las siguientes cuotas. 

ARTICULO 63 

I.- Por el estudio de una solicitud 

de patente ••..•.• , , ..•.. , .•.•. 

a) Por cadü derecho de prioridad • 

bJ Por el examen de 11ovedad ...•.• 

e) Por la reconsideraciÓn inter-

puesta en contra de una negati-

va de patente ••.•••••..• ~ .•.•. 

d) Por la comprobación de explota-

clón •...•.•..•.. , •.•. , •.••• , .• 

II. Por la revisión o solicitud de 

prórroga: 

a) Ga revisión de c~da reposici6n_ 

de documentaci6n o complernenta

ci6n de informaci,3n faltante .. 

b) Por cada solicitud de prórroga. 

95,500.00 

47,500.00 

4 '/' 500. (]o 

24,000.00 

47,500.00 

27 ,000. 00 

fl,000.00 



III. Por la expedici6n de títulos 

incluyendo las tres primeras 

anualidades de vigencia ...• 

IV. Por cada anualidad de víqen

cia: 

a) A partir de la cuarta hasta 

la séptima ••.......••••• , , • 

b) A partir de la octava ..•... 

V.- Por el registro de la fusi6n 

de titulares o de la transm~ 

sión de los derechos que co~ 

fiere una patente o que pue

dan derivarse de una solici

tud en tramite¡ por el regi~ 

tro o modificación de una l~ 

cencia obligatoria o contra~ 

tual de explotación¡ por el 

cambi~ de nombre del solici

tante o del titular de una -

patente, por cada uno de los 

actos enunciados ••..•••.••• 

31. 

143,000.00 

43,000.00 

$ 63,500.oO 

36,000.00 

Al otorgarse la patente-deberán pagarse los derechos 

de expedici6n del título, y las tres primeras anualidades 

de la misma. La oblig~ci6n de pago de las anualidades es 

a cargo del titular de la patente y no es transferible. 

hRTICUL-0 64 

I. Por el estudio de una solici 

tud de certificados de inve~ 

c1on ................. , .. _. , .... . 12,000.00 



a) Por cada dcreciio rlc priorid<id 

b) Por la transformación de sol~ 

citud de patentes a solicitlid 

de certificadoa ~e inverci6n. 

el Por el examen de novedad .... 

d) Por la reconsideraci6n inter-

puesta en contra de una nega-

tiva de registro 

II. Por la revisión o solicitud -

de prórroqa ...............•• 

a) La revisión de cada reposición 

de documentación o complemen

tación de informaci6n falta11te 

b) Por cada solicitud de pr6rroga 

III. Por la expedición del titulo -

incluyendo las tres primeras -

anualidades de vigencia ..••.• 

IV. Por cada anualidad de vigencia 

a) A partiz de la cuarta hasta la 

séptima .....••••......•••..•. 

b) De la octava a ld und6cima .•. 

e) A partir de la d11od6cima ..... 

\2,!1()0.00 

, 2, (ji)(·. :)(1 

1 2 foco.ºº 

12' ººº. ()() 

11 '000. (){) 

5,6(l~J.fl0 

24,000.00 

10,500.00 

21,500.00 

;2,000.00 



v. Por el registro de fusión de -

titulares o de la transmisi6n 

de los derectlos que conf iuca -

u~ Certificado de Inv~nci6n a 

que puedan derivarse de una so 

licitud en t.rámitc; por el re

gistro o modificaci6n de una -

autorización de explotaci6n; -

por el cambio d~ nombre del so 

licitante o <lel titular de un 

Certificado de Inve11ci6n, por 

cada uno de los actos enuncia-

dos ••••••..••• , •••••.• , , •.••• 

VI. Por rehabilitación de certif! 

cado de invenci6n caduco por -

falta de paga oportuno de la -

anualidad corre~poc1diente 

3 J. 

12,000.00 

345,ooo.oo 

Asimismo el articulo 65 de la Ley Federal de D~ 

rechos y sus Reformas y Adiciones al 31 de diciembre de 

1988, establece que por la solicitud, expedición, reqístra. 

y vigencia de dibujos y modelos industriales a qua se ref ie 

re la legislaci611 de la materia, se pagar¡ el derecho sobre 

invenciones y marcas conforme a las siguientes cuotas. 

t. Por el estudio de una solici

tud de registro de dibujo o -

modelo indtistrinl ....•. ~ .••. 

a) Por cad~ derecho de priorida1l 

b) Por el examen de novedad .•.. 

s 24,DOO.OO 

24,000.00 

12,000~00 



e) Por la r0consi~r.~r,1ciór: int•,r-

tiva ,Jf~ 1·,.,!i·-~·ro 

II. Por la rcvisi~n o solicitud -

de prórroga: 

a) Por la revisión de ~ada repo

sición de documentación o co~ 

plementaci6n de informaci6n -

faltante 

b) Por cada solicitt1d de pr6rroqa 

III. Por la expedición de título i!!_ 

cluyendo las tres primeras 

anualidades de vigencia , 

IV. Por cada anualidad de vigen- -

e ia: 

a) Por la cuarta y quinta 

b) Por la sexta y séptima 

V. Por el registro de la fusión -

de titulares o de la transmi

si6n de los derechos que con

fiere un registro de dibujo o 

modelo industrial o que puedan 

derivarse de una solicitud en 

trámite; por el registro o rn~ 

dificación de una licencia co~ 

tractual de e~plotaci6n; por -

el cambio de no.nbre del solic! 

tante o del titular de un dib~ 

jo o modelo industriol, por 

cada uno de los actos enuncia-

dos , •• , •• , ••. , ..•.••...•••••• 

! 2, uul!. oo 

10,soo.oo 

5,f.011.00 

4 7, :,oo. (10 

23, 500.00 

41,SO(l.OO 

24,(1000.00 
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CAPITULO SEGUNDO 

1.- Marcas de Protecci6n y Marc~s de Defensa. 

2.- Requisitos do la Marca. 

J.- Novedad de la Marca. 

4.- Transmisi6n Y Formalidad de la Marca Registrada. 

S.- El Registro de la Marca y ~u Protección Internaci~ 
na 1. 

6.- Procedimiento para el Registro de 11na Marca. 

7.- Examen de Novedad. 

s.- Efectos de la Marca. 

9.- Protecci6n de la Marca. 

10.- Acción de Nulidad del Registro de una Marca. 

11.- De las Infracciones 

12.- Sanciones Penales Fijadas por la Ley. 

13.- Declaración Administrativa - Requisitos para el 
Ejercicio de la Acción Penal. 

14.- De los Recursos Administrativos. 

15.- Efectos de la Declaración Administrativa. 

16.- Accio11es Civiles. 

17.- ·clasificación Oficial de Artículos y Productos. 

18.- 1'ari fas. 
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CAPl'l'UI.G SEGU!iDO 

"LllS MllRCllS" 

En Derccl10 lndustrial se entiende por marcu al 

signo con que se distinq1icn lao mercanc!as qlle una empr~ 

sa elabore o expenda: Antj.guamente lo que caracterizaba 

a una marca era la individualizaci6n de la empresa Y la 

cornprobaci6n de los orden~mientoB impueatos por la Ley, 

actualtnente se difpri:~ncía lo marca ilel nonbre comcrciill 

objetivo en q11e la marca es siqno distintivo de mercan

c!as y el nombre comercial disti11Que a la neqociaci6n. 

Otra de las caracter!stiras de la marca es r¡u0 

ésta tiene la facultad de indicar la proci_~dencia de la 

mercancía (Ar t. 89 L. I.M.) ahora bien, éste clcraenlo se 

puede omitir y tal omisi6n traería como consecuencia pr! 

var al empresario de la titttlar de la protecci6n civil y 

penal a que tiene .derecho. 

La marca es 1ln signo exterior y <listi11tivo la 

cual debe ir adherida al producto en lugar visible 

efecto de distinguirlo de otros similares en el mere~ 

do, de esta manera la marca es también una señal de ga

rantía pues menciona al pGblico consumidor su proceden-

cia respecto a la empresa y en esta forma indica su cali 

dad y prestigio. 

La marca debe estar constituida en cualquier -

medio material que sea susceptible de hacer distinquir 

los objetos a que !.l(! aplique o pretenda aplicarse de 

otros de su misma 'specie o clase. De asta manera la 

marca puede formarse por medio de frases, palabras, núm~ 

ros, dih11jos, firmas, retratos, pinturas, <;on tal que su 

empleo no cst¡ prohibido y dichoG elementos se adhieran 

al producto sin que se identifiquen con este. Asf 
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mismo la ffidl."Cd de uii ¡;LoJu.:to P'.lcdc :::on~i!:tir l}r. ~l envil 

cubra, en la Ca)a que lo proteja, sin llegar a ser subs

tar1ciales al producto, \'ª que en este caso estaríamos -

en ¡;resencía de uri modelo, o de una nueva forma rcgistr~ 

ble (Arts. H1 y 83 L. r .M.} como por ejemplo la envoltura 

de cierto~ juguetes, ya que en este caso forman parte -

del mismo. 

F.n el caso de utilizarse como marca un envase 

(36), éste puode ir acompuñado de menciones y signos dis 

tintivos que se refieran al producto que contienen o más 

claramente un er1vase por sr solo ¡1uede constituir legal

mc11te una marca (37). 

En las disposiciones contenidas en los Arts.-

90 fracci6n l y 91 fracci611 III de la Ley de Invenciones 

y Marcas, se admite que los envases que na sean del dom~ 

nio pGblico pueden constitltir una marca, de tal forma 

que una botella es suficiente como marca del producto 

que contenga siempre y cuando distingan claramente al 

producto por su forma, figura, por un especial mecanismo 

para cerrarlo, etc. 

Por último la marca es facultativa sin ser 

obligatoria (38} ya que el interés que se protege con el 

uso de ella es privado y consiste en la protecci6n que -

pueda tener el empresario de hechos de concurrencia des

lrial derivados de actos que tiendan a producir confusi6n 

{36) Pedro Breuer Moreno - Tratado de Marcas de Fá~rica 
y de Comercio, 2a. Edic., Editorial Robis, Bucnos
/\ires 194fi, v5.g. 285. 

(37) Antonio Correa Arratia - Nulidad de las Marcas por 
Falsas Declaraciones, Revista de la Propiedad In. -
dustrial y Artística, No. 3, enero-junio de 1966,
págs. 161 y 166. 

( 36) Jorge Barrera Gr,;¡ f., C•b., Cit., pág. 286. 
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entre los productos, merced al u~o de m.J.~-,·.i::. p~1r2cirJ<JS -

por tanto es 16gico que al empresario que 110 mdrq,1e sus 

mercancías se voa F!XpUl':'Sto <i que no se identifiquen ni -

difercncíen de otras simil~rcs en el mercilrlü. 

MARCAS DE PROTECCION Y MARCAS DE DEFENSA 

Marcas rle defensa son aquellas en que el em

presario titular do la marca hace la reserva mediante su 

registro para evitar que por su semejanza con marcas de 

protección sean utilizadas por cornpetidore~ en artículos 

ya producidos o que vaya a producir el empresario. 

son marcas impropias ya que ni son signos <li~ 

tintivos de mercancías, ni sa manifiestan al cxt~rior, -

ni se adhieren al producto sino que Únicamente se trata 

de dcnomi11acioncs reservadas ql1e el titular de la marca 

puede utilizar en el futuro. 

Son tarnbiin narcas impropias las marcas· de e~ 

lidad que no son signos distintivos sino menciones cole~ 

tivas y comunes que los productores deben insertar en -

los artículos que fabriquen siempre con el fin de indi

car su contenido, exactitud, etc., cualidades éstas de -

las que se deriva su aprc~iaci6n y precio de realizaci6n 

dentro del mercado; en consecuencia las marcas do cal! 

dad no confieren al empiesario el derecho privado o <le -

uso exclusivo a la misma. 

REQUlSITOS DE LA MARC~ 

La marca por ser signo distintivo Oc pro11u.;:, 



)9. 

tos o lnt!tcar,¡;Í<.1.s. det.c llenur los si1;,:1er.\.1;s r1..;qui:;:;.itos: 

al • - :>e U e s~r original 

b) - Debe ser r.ueva 

el.- Debe ser independiente 

d) - Debe ser lícita 

el. - Debe ser limitada 

f) - Indicar la procedencia de los artículos 
que ampara y distingue 

g) - Ser Única 

Los cinco primeros son fundamentales para la

obte11~i6n de una marca, y los dos Gltimos son relativos-

ya que leqalme11tc puede omitirse la procedencia de los -

artículos amparados por dicho Gigno marcario y por otro

lado pueden concurrir dos o m¡s marcas en un mismo pro -

dueto. 

~.!~-~-'1.i~.•:.l.~--~~-·~-"ª-~-.~~r;-~~-- Significa que la -

marca por si sola puede distinguir un proJu~to o ~ea que 

tenga ''capacidad distintiva'' para diferenciar un dcterm! 

nado articulo,de otros de su misma especie. 

La forma para determinar ~i una marca tiene -

''Capacidad distintiva'' o ''Capacidad para individualizar'' 

estS relacionada con la exclusividad o monopolio que el

derecho concede al t.it:ulur de L1 Do.rea y l.3 posibili<lad

<l~ distinguir la mercancía a trav~z del nombre con que -

se pretende amparar. Ahora bien dentro de la exclusivi

dad que el derecho co11ccdc al empresario par~ la obten -

ción de una marca excluye el uso de denominaciones des -

criptivas o sea las que cspecificameritc se refieren al -

producto (Art. 91 fraccs. II y v, L.I.M.l, porqllC es evi 

dente que tales denomi1~acioncs o mcncior1GS 110 pueJan 

otorgarse en exclusiva a· persona alguna, ni distingui 
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ríar1 produr..:tos a.nc:i.lo0os ex t.:.->t.ent:e~; 1~n t:l i;·.er(.;urlo {J':.J). -

En iiJU3l forma lu ley prohiUe •]Uf! se U$Cn ¡;:omo m:1rc.:-1 dt~

nominacione5 ge.ogr.Jfic.J.s y nombres que \i11i.camt~lltL> indi -

quen la procedencia Jf.:..! 10~1 prudl•cle~ ":::·)l~11:¡cntP qne se -

tra.tc de nombre de lugarcs,t1e propicrL.1.d p.lrt.i.c:uL1r, rero 

siempre y cuando éstos sean ospecL1ll~S e inconfundi----

bles". 

Sir1 embargo es lícito usar u11a <lenomi11aci6n -

geográfi.cu cuando no .lniJique origen, sino que :;e trate -

meramente de una mención de fantasía, en igual forma cs

l{cito el uso de nombres a~ países, ciudndes o rogio11es

cuya utilizaci6n en la marca no suponga procelle11cia, ni

d~ lugar n confusiones o errores respecto al origen y -

elaboración de los productos, 

Asi por ejemplo el usar como marca de un licor 

fabricado en M~xico 1'Vino de Oporto'1 o de 1'Parras'' o cn

el caso de una agua gaseosa ''Tchuac&n 1~ en un producto de 

alfarería 11 Tlaquepaque 1
', conducir{a a confu~i6n y monop~ 

lin, en cambio poner como marca a una tinta ''Tinta China'~ 

a un hilo ''Hilo de Es~ocia'', a u11a loci6n 1'Agua da Colo

nia1' o el agregar a una dcnominaci6n gcogr¡fica meticio-

nes descriptivas o de fanlas{a como por ejemplo '1Cnrncs

Frías de Chihuahua", "Sarapes de Sal tillo lle Color<~s", -

"Vinos de Delicia de Parc:tl", en forma algun.1 :>eríu oto_!:. 

gar exclusividad respecto a l~ dcnominaci6n qcogrSfica. 

ror otra parte las menciones 1¡uo for1ncr1 una -

marca deben ser pr01.ias par~ distinguir productos relati 

vos en tal forma no cumplan cstn funci6n lo~ colores ai~ 

(39) Enrique Correa - Protecci6n de la Marca cr1 la Ju -
risprudencia Mexicana, Rnvista Mexicana de la Pro
pieLlud Industrial y l\rtlstica, No. 2 julio-dicicin
brr. de 1963, piígs. 11 a 23. 



lados {en cambio la combinaciSr1 de ~olores si pueden 

constituir una marca por sf ~olos). 

Los sigrios vagos e 1ndelcrminado5 como lo son

un punto, una raya, los adjetivos calificativos, los no~ 

bres gcn6ricos tampoco cumpleri esta funci6n, ya que la -

marca consiste en distinguir e individualizar los protlu~ 

tos o mercanc[as y ello no se lograria con una sola men

ción del género {t\rt. 91 Fra.cc. Vt L.I.M.) 

En igual forma lo~ nombres de uso común no cu~ 

plen este requisito CArt. 91 fr<.tcc. II, L.I.M.) ya que

al referirse a productos específicos y determinados que

postcciormente se ge11eralizan hasta convertirse en nom -

bre camGn del producto mismo como ha sucedido coil el --

D. D.T. y ''Vaselinau. 

Por Gltlmo no son distintivos como marcas los-

nombreR vulgares de los productos {Art. 91 fraccs. I.I y

V, L.t.M.) por que Gstos no Jetermtnan ni individualizan 

un producto como por ejemplo el usar como m~rca do un -

agua gaseosa la palabra »limonada~ ser~ utilizar el nom

bre vulgar con que se designan todos estos productos. 

La novedad de la marca determina como esencial 

raquisito el que sea diferente a cualquiera otra que se

use en artículoG iguales o semejant~s, ya quu la igual -

dad o semejanza de todas o una de las marcas dentro de -

la misma clase o especie acarrearía confusi6n en lugar 

de su distinción (Art. 105 r •• I.M.). 
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Este pr1!1cipio estS C•lílteni<lo ~11 la3 dlS}·0~1-

cione::; que establ1~cen "l::x.imen «lA ~~ovcdad 11 (1\rts. 105 Y -

106, L.1.M.} t además de c!3t,1r rc::onoctdo pur t::l Sut--r<.?":0-

Tribunal y por doctrinas r1acionales 'l extranjera~. 

En consecuencia la novedad de la marca suponc

~1a anterioridad de una marca en relaci6n a la otra" --~ 

(40) siendo así la novedad se exige con mayor minuciosi

dad porque su violaci6n acarrear!a confusi6n de las em-

presas y sus productos. 

En la marca con relaci611 a otras que estin en

uso y hayan sido registradas o estén en trámite de regi! 

tro para aplicarse a los mismos o similares productos, -

la Ley prohibe que exista igualdad o semejanza en yrado

tal que pudieran confundirse (Art. 106, L.I.M.J. 

La raz6n de estas prohibiciones como es obvio

tiene como finalidad el evitar confusiones entre produc

tos similares que estuvieren amparados por marcas igua -

les o semejantes y en consecuencia proteger al titular ~ 

de la marca en sus relaciones con sus competidores~ 

ta protección que la ley concede al titular de 

una marca no se limita a prohibir a terceros su empleo -

en productos iguales, sino tambiCn en productos o artíc~ 

los semejantes (Art 106, L.~.M.), o sea mercancías asa

tisfacer necesidades parecidas a las del producto arnpar~ 

do por la marca, ya que esto ocasionaría entre el públi

co consumidor sin lugar a dudas toda clase de confusia -

nes. 

La ma~ca es independiente de la mercancta o --

(40) Ley de Invenciones y Marcas y su Re(Jl-:tment:.o, Ob., 
cit. 
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producto que ampara y ~01 Ld11t~ Júb~ dlferenci3rr~ clnr~ 

mente de ¡ste y sGlo pucdun constituir una marca los si2 

nos y elementos aJenos al producto y que tengan 1'Capaci 

rlad distitiva'1
• 

Si los elementos de un prorlucto o art!culo son 

propios e inseparables de é5tc como lo son el olor, sa

bor u otras cualidades peculiares del mismo (el ser sol~ 

ble, diurético, impermeable, detergente) nos econtra--

ríamos en presencia de una invención (41} ya que dichas 

cualidades son comunes· a todos los que se fabrican den

tro del ~ismo género. 

La marca adem~s de distinguir mercancias o pr~ 

duetos similares como ya se ha dicho, concede al titular 

un derecho lagal de uso exclusivo ya que se traduce en -

un derecho de monopolio, ~ste derecho se concreta al si~ 

no o sea al nombre o denominación, a la etiqueta del p~~ 

dueto; pero nunca a este mismo, ya que el monopolio del 

producto sería temporal o s6to a trav¡s de una patente -

de invención ( 42). 

Licitud de marca: Esta debe constituirse con -

indicaciones que no estén prohibidas por la ley, ni sean 

contrarias a la moral y buenas costumbres (Art. 91 

fracc. XVIII, L.I.M.). 

Las marcas que se forman de palabras, figuras 

o si~nos contrarios a las buenas costumbres, a la moral 

o a las leyes prohibitivas serán ilícitas por dañar un -
interés público, en igual forma afectan el interés públ~ 

(41) Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, Ob. -
Cit. 

(42) Enrique Correa, Ob., Cit. pág. 203 



co, las marcas que pretendan confundir o engafiar a los -

consumidores por m~Jio de f3lsas indi~ac7ioncs del origen 

y la calidad del producto (llrt. 91 frclt:.C. :-:vt, L.t.M.). 

Por otra purte no pueden utilizarse como marca 

los nombres, setJdÓnimos, firmas, sellos y retratos de 

personas, sin consentimiento de los interesados o si han 

fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grüdo_ 

más pr6ximo (Art. 91, fracc. XI L. I.M.) 

Tampoco es permitido como marca, todo aquello_ 

que reproduzca o imite sin autori~aci6n, escudos, bande

ras y emblemas de cualquier pa!s, estado, municipio o d~ 

visiones políticas similares, así como las denominacio-

nes y siglas de organizaciones internacionales, guberna

mentales, intergubernamentales, no gubcrnamontale& o de 

cualquier otra organización Yeconocida oficialmente, as{ 

como la designaci6n verbal de los mismos (Art. 91, fracc. 

VII L. I.M.) (convenci6n de París para la protecci6n de -

la propiedad industrial Art. 6 Ter. párrafos 1 y 2) 

Limitación de la marca como signo distintivo: 

La marca es un signo distintivo de carácter limitado ya 

que sólo ampara un determinado artículo o una determina

da clase de artículos a favor del titular. La consecue~ 

cia de esta limitación es que una misma marca puede usa~ 

se por diferentes empra~as para distinguir productos o -

servicios distintos, es decir es lícita la imitación 

siempre y cuando la marca sea aplicada ~ un producto di

ferente y desde lt.ego no estén compr-en<liOos dentro de la 

clasificaci6n indicada por el titular primitivo de la 

misma, y que los productos que ampare no tiendan a con-

fundirse con los reservados por la marca original. (Arts. 

91, Fraccs. XIX, XXII y XXIII, 92, 106 y 107 L. I.M.) 
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Composi~i6n de la marca: El artic11lo 90 de la 

Ley de I11vcnciones y Marcas estipula que: 

Art[culo 90.- Pueden constituir una marca: 

I.- Las denominacio11es y signos visibles, sufi--

cienternente disti11tivos y cualquier otro merlio susceptiblo 

de identificar los productos o servicios d que se apliquen 

o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o 

clase. 

II.- Los nombres comerciales y las razones soci~ 

~sodenominaciones sociales, siempre que no queden compre~ 

didos en las prohibiciones previstas en el artículo siguie~ 

te. 

Según los elementos que se usen para la composi

ci6n de una marca estas pueden ser: Marcas Auditivas, fo~ 

madas por letras, palabras, frases, nGmeros, s!labas, es -

decir mencionas que puedan leerse.- Visuales las que for

man de dibujos, figuras, emblemas, envases, fotografías y 

en general de los medios en que sólo puedan conocerse por 

la vista y que requieran de una descripción verbal y Mix

tas las que constan de los dos elementos; ejemplo de esta 

Gltima es la marca "Bayern por la utilizaci6n de esta pal~ 

bra en forma de cruz. 

Las denominaciones ~e fantasía generalmente in

ventadas por el tit11lar de la marca, siendo lícitas y sin 

m¡s limitacionos que el respeto a los derechos de un terc~ 

ro, el emplear denominaciones de uso com6n o contrarias a 

la moral y buenas co;tumbres y a las leyes prohibitivas 

(Art. 91 F.raccs. II, XVII y XVIII), son las marcas perfec

tas en cuanto a que logran con mayor eficacia que las aud! 

tivas y visuales, la diferenciaci6n y separaci6n del pro-

dueto. 
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Dentro <le la composici6n de ur1a marca tarnbi&n pue

de utilizdrse ul :;~~~~ro ~cmo ~arra; Bj~mplo de este 7Up, J~ 

bón l-~-l-, i\cc1tc 3 '?n 1 1 f•t.r·, L,-i mdrca puede llevar ele

mentos adiciona lt;>!:i 1 a;;í r:iisr.10 1.rno o varios colores o una 

combinaci6n de (palabras) colores que se utilicen siempre -

con la designaci6n o el empaque o combinaci6n de palabras -

(Cruz Bayer) o de las letras (Volkswagen): en fin un dibujo,

un croquis, o una figura que acompañe la marc~. 

Estos elementos adicionales pueden omitirse o r~ 

scrvarse por el titular de la marca (Art. 100 tHI.M.) 

Origen del <lerecho a la marca: Surge ~&te del h~ 

cho de su creaci6n por parte del titular, requiri~ndose ad~ 

m~s en matüria de marcas el uso posterior y la inscripci6n 

de este signo rnarcario en la Direcci6n General de Invencio

nes, :t.ircas .: Desarrollo 'recnol6gico. El uso y registro son 

las fuentes de las que deriva el derecho al empleo o utili

zaci5n de la marca ya qt1c otorga una tutela mayor al propi~ 

tario, si bien el mero uso si~ registro concede una protec

ción jurídica parcial e incompleta. 

Marcas no reaistradas: En el comercio existen -

marcas no registradas a las que a pesar de su car¡ctcr impeE 

fecto la ley les otorga alguna protección. Los derechos 

que la Ley de Invenciones y Marcas concede a las marcas no 

registradas son parcial~s y limitados pues en forma alguna 

otorgan al titular de &stos signos el derecho a su uso ex-

elusivo. O sea que un~ marcn no registrada que está siendo 

usada puede ser imitada por otra, la cual puede régistrarse 

con posterioridad, o también usarse sin que se llegue a r~ 

gistrar. 

Ahora bien en caso de conflicto entre una marca 
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no registrada y otra quo s~ rcgistr~ postüriormcntc a la -

creación y uso de la prill\cra, la Ley de Invenciones y Mc1r

cas concede al titular do la marca no roqistra~a el dere-

cho a usarla concurrentemente con la roqistra<la, siempre Y 

cuando el uso de la no registrada sea anterior a un año 

cuando menos a la fecha legal de registro de esta (Art. 93 

L.I.M.); o también que la primera hubiera sido registrada 

y su registro caducara por falta de renovación (Art. 99 

L. I. M.) 

I·gualmente la Ley de Invenciones y Marcas conce

de el derecho a solicitar la nulidad del registro de la -

marca posterior cuando el titular de la marca no registra

da cumpla los siguientes requisitos: (Art. 93 L.I.M.) 

1~ Que la marca no registrñ<la haya sido usada -

en la República Mexicana con anterioridad. 

2~ Que el titular de ella presente a su vez ~o

licitud de registro dentro del afta siguiente 

al día en que se public6 .el registro vigente 

en la Gaceta de Invenciones y Marcas. 

3~ Que compruebe haber usado la marca durante -

ese tiempo (Es decir durante el plazo en que 

ha sido inscrita ;a marca de la cual se pide 

la nulidad) 1 y ~aberla usado antes que el 

primer registrante. 

Ahora bie11 si la marca no registrada en Mixico -

hubiera sido registrada en el extranjero antes de la fecha 

de la inscripción de la marca regi5tráda aquí, el plazo 

del segundo requisito serS de seis meses, ademis de que la 

marca no registrada en México lo haya sido en el extranje-
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ro y que la naci6n extra11Jera del registro concedido conc~ 

da a los mexicanos este mismo dcrQcho (Arts. 113, y 144 

L. I.M. J 

Los pla:os refericlos anteriormente deben ser 

constantes e ini11terrumpidos; es decir lH falta de uso <le 

la marca no rcgistrdda en un lapso cualquiera haría que se 

perdieran los derechos relativos, puesto qua si la marca -

no registrada se basa en el uso, la falta de éste hace de

saparecer el derecho sobre aquella. 

El uso a que nos referimos debe ser igualmente -

público y cierto; o sea que debe util1zurse y su uso debe

r& distinguir productos elaborados y vcr1<lidos por el titu

lar de la marca. 

Marcas Registradas: El principal derecho de una 

marca registrada es el de usarla con exclusividad respecto 

de otras marcas igt1ales o semejantes, y en relaci6n al pr~ 

dueto o clase de productos que se indiquen en su solicitud_ 

(Arts. 88, 89 y 110 L.I.M.J 

Consecuentemente el titular de la marca reglstr~ 

da tiene el derecl10 de impedir que otra porsona registre 

o use el signo distintivo del que él, es Único propietario 

y por tanto puede demandar la nulidad de un registro que -

posteriormente se hiciere, además la exclusividad que le -

concede la ley, atribuye al titular el derecho de querella 

y de legitimación adhesiva pura el ejercicio de diversas -

acciones penales (Arts. 147, 151 211 rraccs. IV y VIII, 

212 al 215 L.I.M.J en s[ntesis, corresponde al titular de 

la marca registrada un derecho de monopolio fuertemente 

protegido por ordenamientos jurídicos4 

Esta exclusividad que confieren las marcas regi~ 
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tradas a sus titulares, 110 s6lo actGan e11 esta forma sino 

que a pesar de que st1 registro efertivame~tc no se use, -

concede exclusividad y confier1! los derecl1os do 1a marca 

independientemente 1le s11 uso, Je do11Jc se desprende que -

su conservación opera tanto que si la 1~arca registrada se 

usa, como si no se usa. 

TRANSMISION Y FORMALIDAD DE LA MARCA REGISTRADA 

Otro de los derechos que confiere la marca a 

sus titulares es la de transmitir ésta por medio de com-

pra venta, donación, permuta, aportación a una sociedad -

(Actos entre vivos) o derecho autónomo, independientemen

te de la hacienda a que pertenece (mortis causa) (Arts. -

141 a 143 L.I.M.) 

La libre tra11~misibilida<l <le la marca registra

da no está admitida en otros derechos, on los cuales la -

trasmisi6n debe ser conjuntamente con la hacienda o por -

lo menos parte de ella. De esta manera diversas legisla-

clones extranjeras precept~an que ''al derecho al uso ex-

elusivo de la marca registrada solamente puede ser trans

ferido con la hacienda o con una parte de ~sta'' tal post~ 

ra la encontramos al referirnos al Greco, en el derecho -

belga, ~lcmán, ~uizo, holandés, noruego, sueco, inglés Y 

norteamericano. 

Por otro lado el derecho español (Art. 15 de la 

Ley sobre marca~ admite la tra<lici6n aislada de la marca, 

en igual forma el derecho franc~s, portugu&s, austriaco Y 

brasi leila. En nuestro país por tradici6n se segu!a la -

doctrina de KHOLER y sólo a excepción de la ley de 1889,

las otras leyes que nos han regido ~dmitieron el misno 

principio Je la tra11smisi6n aisla<l~. 

El hecho de que la tr~smisi6n de la marca pue~a 



realizarse aisladamente significa Gnica1n0ntc que el signo 

puede enujenarse separadamente <le la empresa y de la ha

cienda, pero nnncu que pueda aplicursc o de otra forma 

usarse en prorluct"os r1i~tinto~ a los ampar.J.tios por la mar 

ca. En efecto por ser lu marca un signo (hstintivo de 

ciertos productos y por conceder mediante su reqistro el 

derecho a su exclusivo U30, la trasmisión debe ser cor1ju~ 

ta a la explotaci6n i11dl1Strial o co1nerci<ll do los produc

tos o efectos amparados por ella. s610 tiene se11tido la 

transmisión o traslación de una marca ol seguirse usando_ 

~sta aplicada a los productos para los qiJC fu~ autorizada, 

por lo que de no ser así no cabe aplicaci6n distir1ta. 

Desde otro punto <le vista la marca co11stituye -

un elemento de la hacienda, forma parte de ella y como -

tal es un bien accesorio de la empresa. oc este hecho se 

deriva que el pacto de trans1nisi6n de la empresa sin la -

marca requiera de una cláusula especial en la que se e~ 

cluya dicho signo distintivo del negocio traslativo (43). 

Formalidades de la transmisión e - La Ley de In ve!!. 

cienes y Marcas exige la inscripci6n de la transmisi6n en 

el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, a -

fin de que la misma surta efectos y para que afecte a te~ 

ceros dcberi ser registrada en la Direcci6n General de I~ 

vcnciones, Marcas y Desarrollo Tecnol6gico. Así mismo -

prohibe el registro d~ la transmisión de alguna de las 

marcas ligadas, sulvo que se transfieran todas ellas a 

una sola persona y el de la que se refiera a aquella que 

se haya registrado ~n contravenci6n a lo dispuesto por li 

ley vigente al efecluarsc su registro, o que deba ser co~ 

siderada nula de conformidad con la ley que nos ocupa -

(l\rts. 141, 142, 143 y 145 L.I.M.J 

(43) Tulio l\scarelli, Ob. Cit. pág. 326. 



51. 

En el caso de marcas registradas bajo la vigen

cia de las leyes de 1889 y 1903 que no exigían para proc~ 

der a la inscripción el previo examen de novedad, el re-

gistro de la transmisión estaba condicionado a que de es
te no se encontrara otra marca registrada {Art. 180) 

Por Último si el nuevo propietario de una marca 

formada por el nombre civil o comercial del enajenante, -

quiere conservar éste, deberá insertar en la marca alguna 

anotación ostensible que indique que ha desaparecido el -

antiguo propietario, además deberá poner su propio nombre 

a la marca. De no cumplir con estas disposiciones previ! 

tas en el artículo 183, el adquirente no tendrá acción p~ 
nal en contra de quién o quienes la falsifiquen, imiten o 

usaren ilegalmente sin su consentimiento. 

EL REGISTRO DE LA MARCA Y SU PROTECCION INTERNACIONAL 

El Último de los efectos del registro de la ma~ 

ca consiste en la posibilidad de brindarle una protección 

más amplia y un mayor reconocimiento en la esfera intern~ 

cional, El inciso a) del artículo 6~ de la Convención de 

París establece lo siguiente: "Toda marca de fábrica o -

de comercio registrada regularmente en el pa!s de origen, 

será admitida al depósito y protegida tal cual es en los 

otros pa[sis de la Unión •.•..••.• "Esta disposición supo

ne el registro de la marca en su pats de origen as{ como 

en el país que se pretenda sea empleada. Si bien es cie~ 

to que el artículo habla de depósito, tal expresión se 

usa para comprender tanto a los países que en lugar de r~ 

gistro utilizan el dep6sito, como en. Francia. Esta norma 

se aplica tanto a las marcas extranjeras registradas que 

pietendan usarse en M¡xico mediante su inscripci6n en la 

Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Te~ 
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nol6gico, como a las mexicanas que quieran sor utilizadQs 

fuera de nuestro raís. 

La Ley de Invenciones y Marcas permite que el -

registro en M5xico pued~ solicitarse por cualquier perso

na, ya sea nacional o extranjera (Arts. 89 y 100). Con ª.!!. 

tcrioridad a dicl\a ley regla en nuestro país el llamado -
11 Arreglo de Madrid 11 de 14 de abril de 1881, revisado en -

la Haya el 6 de noviembre de 1925, que dispone (Art. 1~) 

que "cada uno de los paises contratantes podía asegurarse 

en todos los otros paises la protecci6n de sus marcas de 

fábrica o de comercio registradas en el país de origen rnE_ 

diante 'el dep6sito de dichas marcas en la oficina intert\~ 

cional de Berna". Este arreglo, al que M6xico se adhiri6 

el 16 de diciembre de 1929, fué denunciado por n11estro 

pa1s el 10 de marzo de 1942 mediante nota diplom&tica en

viada al Gobierno Suizo, y tal denuncia entr6 en vigor 

(según Art. 17 de la Convención de París} un año despúes 

o sea el 10 de marzo de 1943; a partir de ~ntonces y sal

vo las marcas que hubiesen sido depositadas previamentc,

el principio aplicable a las marcas internacionales es el 

siguiente (Art. 10 transitorio) 11 1.os titulares de las ma!.. 

cas depositadas en la Oficina Internacional o sus causah~ 

bientes, podrán continuar gozando ae-1a protección mexic~ 

na ••.• siempre que en cualquier tiempo antes de la cxpir~ 

ción de veinte años, se sol icit-e su reryistro en Méxicoº. 

PROCEDIMIENTO PAR.A EL REGISTRO DE UNA MARCA 

El registro de la marcn pue<le solicitarse por -

cualquier persona fÍ;ica o jurídica nacional o extranjera 

(Art. 100 L. I.M.). Es indiferente asimismo, que el soli

citante sea fabricante de productos o comerciante de los 

productos para los que solicita el registro de la marca. 
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La soli~itud del rer;istro debe indicar el produ.s_ 

to o productoi:; .-1mpara<los por t(1 mar{:a (f,rt. 101 I...t.M.) en 

caso de tratarse de varios art!c,11os o productos, estos d~ 

ben estar cumprenrlidos dentro <le ti11a cla~e, ya que de üCUdL 

do con el citado art[culo, ''no potlr~11 comprenderse on un -

s6lo registro drtículos ql1e pertenezcan a clases disti11tas''. 

Las diferentes clases de productos est5n ~emprendidos en -

la enumcraci6n que en su reglamentdci6n contiene el artfc~ 

lo 56 _del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcns, el 

que menciona 75 rubros relativos a ürt!culos, productos y 

servicios. 

La variedad de productos o servicios ~mparados -

por una marca influye en los gravámenes fiscales que el s~ 

licitante ha de cubrir, por ejemplo si ta marca se solici

ta para ser aplicada a un s6lo prod\1cto o seEvicio debcr5_ 

pagarse una cuota de 20, 250'.00; si r;omprende de dos a 

diez productos o servicios, de una misma especie o clase -

$ 40,500.001 a más de diez productos servicios de una mis

ma clnse $ 81,675.00 {Ley Federal do Derechos vigente, ar

tículo 66) 

La solicitud de una marca nunca puede comprender 

dos o m&s artículos de clases distintas de las enumeraJas 

en el Reglamento, asimismo que un cierto artículo o produ~ 

to est~ incluido en un grupo de los enumerados en el Art.-

56 del Rcqlarnento de la Ley de Invenciones y Marcas no e~ 

clbye que otro u otros comprendidos en distintos grupos 

sean semejantes a aqu'l y que por tanto deba negarse el 

uso y el rugi~Lro de la misma marca, o de una parecida, p~ 

ra amparar dichos articulos o productos semejantes. 

Adem5s del requisito consistente en seftalar el -

producto o productos amparados por ta marca, y de que con 



la solicitud deben .icompañarso de los documentos y objetos 

a que se refieren las tres fracciones del artículo 100 Je 

la Ley de Invenciones y Marcas y 54 de s\1 Reglamor1to, el -

solicitante debe expresar los siguientes elementos. 

a} Denominación de la marca o su condición de -

innominada o de mixta. 

b) Nombre, domicilio y nacionalidad del solici

tante. 

e) Ubicación del establecítniento o del princi

pal si tiene varios. 

d) Fecha en que se principió a usar ta marco. 

e) Productos o servicios que protegerá .. 

f) Tratándose de productos o servicios no clasi 

ficados, los mismos deberSn espccificarae. 

g) Las reservas que se soliciten para determi

nar el alcance de la protección legal'. 

En el caso de tratnrae de marcas formadas con -

nombres civiles, artísticos, literarios o comerciales, o 

con firmas, sellos y ~etratos, se deberá comprobar ~l con~

sentimiento del titular del nombre, de la firma, del sello 

o del retrato, o si ha fallecldo, de sus herederos o pa-

rientes hasta el tercer grado, para que dichos elementos 

sean empleüdos como marcas. 

EXAMEN DE NOVEDAD 

La solicitud de registro de una marca, da lugar_ 

por una parte .a que la Secretaría de Comercio y Fomento I~ 
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dustrial efect8e un ~xaman de IlOvedad, en rela~i6n con maE 

cas reqistradas anteri.orrL•:nt•·, (,· q·1e esté en tramitación.

Si 1urante el examen Je novcJad .~xislen registradas o en -

tr~mite de registro marcas iguales o semejantes, aplicada_ 

a l(JS mismos drtíc~ilos (Arts. 105 y 106 L.I.M.) no se pro

cedor~ al registro de dicho signo marcario y se notificari 

al interesado para que haga las modificaciones pertinentes, 

o por el contrario insistan en su solicitud comprobando 

las rliferencias que existen entre los productos amparados_ 

por la marca reqistraJa y los que proteger~ la que preten

de reqistrar. 

Si del examen de novedad no aparece identid~~ o 

semejanza alquna con otrü marca y el ~olicitante paga los 

derechos celdtivo~ l~ S•~~rctar!a de comercio y Fomento tn~ 

dustrial proceder5 a conceder el registro de la marca. Una 

ve:-': regtstrada la marca "c;:;tn debe usarse tal cual ha sido 

re<Jistrada", sin posibilidad de aumentar el número de pro ..... 

duelos y servicios que ampara, aunque pertenezcan a la mis• 

ma clase, pudiendo por el contrario inscribirse limitacio-

nes de dichos productos cuantas veces se solicite, as! como 

trasmisiones parciales o totales de la marca (Arts. 95 y 

141 L. r.M.) 

Resp,octo a lo ,1nterior los artículos 109, 110, -

111 y 115 de l• Ley de Invenciones y Marcas estipulan lo si

l)Uiente: 

~RT. \09.- Concl•1!do el tr&mite de la solicitud 

y satisf~chos los requisitos legales, se requerirá el pago 

de tlerecho~ por el registro de la marca y la expedici6n 

del título. De no cubxirse los derechos dentro del plazo_ 

que al efecto se sefiale, que no podri ser men~r de ocho 

días hábiles, se tendrá por abandonada, de pleno derecho,

la solicitud. 
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lfasta antas de requerir el pago de der~chos la -

Secretarla de Comercio y Fomento Ind.!strial podrá comunicar 

al interesado cualquier ret.1ui :~ita : :_)bstáculo para el t'(>•::Ji.:~ 

tro, derivado de los exámenn~~ a que se !..Cl ~eren los ar~ 'Í·:u--

los 103 y 105 de esta T.r:y:; r,r;r ca,:sa superveniente. 

ART. 110. - El derecho ,\ i uso exclusivo de una -

marca se acredltar5 por medio del tÍtlilo respectivo, que s~ 

r¡ expedido por el Secretario rla Com•'rcio y Fomento Indus-

trial y será firmado por éste o por el fu"!riona1·ío en quien 

delegue esta facultad. 

ART. 111.- tn los titulas se hari ~onstar: n6me

ro de la marca, fecha legal del regi$tro y la pr:ioridad en 

su caso1 fecha de expedición del titular nombre del titular 

y ubicación del establecimiento principal del mismo. 

Al titulo se anexari un ejemplar de la descrip

ci6n y reserva ast como r! de la roproducci6n Ja la marc~, 

marbete o etiqueta exhibida al solicitarla. 

ART. t1S.- La marca debe usarse tal y como fue 

registrada. Su uso en forma distinta, traerá como conse- -

cuencia la extinción del registro previa la declaratoria -

correspondiente. 

Toda modificacl6n ser5 motivo do una nueva soli 

citud de registro salvo que ella s6lo se refiera a las di-

mensiones o a lo materia en la cual astS imprcs~, 9rabi1da_ 

o reproducida la mar~a. 

EFEC'l'OS DE LA llARCI\ 

Los efectos <lel registro de la m~rcn se inician 
11 a partir a~ la fecJ1a y hora de prosentaci6n de la solici-
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tud 1
' duran cinco afias, los cuales al contrario de lo que su 

cede en materia de pater1tes o avisos comerciales, pueden re 

novarse indefinidamente por períodos iguales ( Art. 112 

L.I.M.) mediante el pago d~ dere1;hos correspond1e11tes. La -

solicitu<l deber~ prusentar~e ''<le11Lru'' del Glt1mo ~emcstre -

de cada plazo, sin embargo el retardo para presentar la s~ 

licitud o efectuar el pago no determinarS la p€rdida total 

de los derechos de la marca, si la presentaci6n o el pago 

se efectúan dentro de los seis meses siguientes al 

miento de cada plazo (Art. 139 L.I.M.) 

PROTECCION DE LA MARCA 

venci-

La Ley de Invenciones y Marcas concede en favor -

del titular de una marca regularmente adquirida, una prote~ 

ción amplia en beneficio del mismo dueño, en cambio respec

to a la marca que se usa sin que sea registrada la protec-

ción que se ofrece es menor y sólo puede plantearse como a~ 

ción de competencia desleal bajo forma de acci6n civil fun

dada en el Art. 1910 del código Civil del Distrito Federal_ 

o bien corno acción de nulidad en un procedimiento administr~ 

tivo respecto a otras marcas iguales y posteriormente regi~ 

tradas (Art: 93 L.I.M.) 

La finalidad de la tutela o protección en el caso 

de las marcas registradas, estriba en el reconocimiento Y -

la protección del derecho de uso exclusivo mediante rcgis-

tro, el que tiende a impedir que cualquier tercero utilice 

una marca igual o semejante para amparar artículos idénti-

cos o similares a los que ~l titular de la marca se reservó 

al inscribirla en el registro. 

Además en forma indirecta, la tutela de la marca 

registrada impide una competencia desleal y evita confusión 

entre el público consumidor respecto al origen Y calidad de 
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los productos. El prohibir la concurrencia dcsl1::r-al otorg.:i 

a las empr~sas frente a sus competidores una amplia pratcs 

ción. 

La tutela de las marcas no registradas sblo pr~ 

curaría impedir que mediante maniobras ilícitas o contra -

las buenas costumbres comerciales, un competidor usara la 

misma marca no registrada o una semejante en grado de con

fusión para amparar los mismos o parecidos artículos a loa 

del primitivo usuaria de la marca no registrada. 

ACCION DE NULIDAD DEL RE~ISTRO DE UNA MARCA 

En cuanto a la acción de nulidad reglamentada -

en los artículos 93, 147 y 151 L.I.M. ésta es una acción -

meramente administrativa, en la cual el afectado (usuario_ 

de una marca registrada o no registrada) o el Estado acu

den a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desa-

rrollo Tecnol6gico de la Secretaría de Comercio y Fomento_ 

Industrial, solicitando la declaraci6n de nulidad del re

gistro de una marca, declaraci6n tal de efectos retroacti

vos, tomando en cuenta que la inscripci6n se hizo en viol~ 

ción de principios de orden público, dicha acción no da l~ 

gar a indemnizaci6n por daños y perjuicios. 

Las acciones penales contenidas en la Ley de I!!., 

venciones y Marcas para proteg,er los derechos de los titu

lares de marcas son cinco: la acción de invasión, la de -

imitación, la de falsificación, la de uso ilegal de la 

marca y la de compel.encia desleal. 

La invasión de la marca consiste en su reprodu~ 

ci6n· por parte de terceros sin el consentimiento <lel duefio, 

para am~arar art!c~los iguales o similares a los reservados 

por éste (Art. 211, Fracc. IV) 



La imitación estriba en la utilización por terc~ 

ros de una marca que está formada a semejanza de la regis-

trada y aplicada a productos iguales o similares "de tal m~ 

do que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los 

elementos que de esta Última hayan sido reservados, pueda 

confundirse una con otra" (Art. 211, Fracc. V) 

SegGn la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte 

la imitación de una marca requiere del juzgador un examen -

más meticuloso de tas semejanzas, que de las diferencias 

entre las marcas que se juzguen, debiendo tornar muy en cue~ 

ta a que clase de público va destinado el ar-tículo, porque_ 

una clientela culta y preparada es más difícil de engañar -

con imitaciones burdas y groseras. En este caso los jueces 

''tienen que ser soberanos apreciadores respecto a la seme-

janza o diferencias". 

La falsificación de una marca registrada tiene -

lugar cuando una persona, sin el debido consentimiento del 

dueño, la altera, substituye o suprime, usándola respecto a 

los mismos art!culos que la marca falsificada distingue, 

mismos que dicha persona ofrece o pone posteriormente en 

venta, o por cualquier otro medio pone on circulación. En -

igual f9rma se entiende por falsificaci6n una alteraci6n 

cualq~iera de los art!culos reservados sin hacer modifica-

ci6n alguna a la marca registrada que los distinga. (Art.-

211, Fracc. VI) 

Tanto el caso de la imitación como el de la fal

sificaci6n de la macea (no de los prod\Jctos) pueden plantear 

se entre dos marcas o semejantes- que ·estén registradas;- es 

decir es posible que una marca registrada se imite o falsi

fique y que la imitada o falsificada a su vez sea objeto de 

un registro posterior. 
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En CdSOs como olitos es l6gico suponer que existe 

por una parte error o ina~vcrtcncia <lol r~ylst~a<lor que in~ 

cribe la marca que tratan de imitar o falsificar, y por 

otra parte dolo y mala f5 del imitador o falsificador, que 

dan por resultado una acci6n 110 nulidad del segundo regis

tro (Art. 147, Frocc. VI L.I.M.) 

Por uso ilegal de la m.:ircu se entiende, en pri

mer lugar la circulación o comercio en forma dolosa con meE 

cancías cuyas marcas hayan sido objeto de delitoG de inva

ción, irnitaci6n o fal.sificación previstos en el Art. 211 de 

la Ley de Invenciones y Marcas y en sogundo lugar la fabri

caci6n dolosa d~ marcas 11 que resulten falslficaci6n o imit~ 

ci6n de otra marca legalmente registrada, para ser usadas 

ilegalmenteº. 

ta acci6n de competencia desleal en relaci6n con 

el uso de marcas requiere que un competidor ''por cualquier 

medio trate de producir confusi6n en los productoo de otro''. 

DE LAS INFRACCIONES 

La Ley de Invenciones y Marcas en sus artículos 

210 incisos a) y b), fracciones II, III, V, VI, VIII, IX, -

X y XII y 211 fracciones IV, V, VI y VIII, hace una enumer.e. 

ción de las infracciones administrativas y delitos que se -

pueden cometer en materia de uso da marcas, estableciendo -

al respecto lo siguiente: 

ART. 210.- non infracciones administrativas: 

a) Las violaciones a las disposiciones de asta 

Ley y las que de ella deriven 

b) La realizaci6n de actos relacionados con la 

materia que esta Ley regula, contrarios a 
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los buenos u~0s y costumbres en la industria, 

comercio y servicios que implique competen

cia des lea l. 

De manera enunciativa se C!OOsidecan infr3~ 

cienes administrativas las siyuientco: 

II. Usar una marca parecida en grado de confusión 

a otra registrada, si dicha confusi6n ha s! 

do declarada por la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, para amparar los mismos 

o similares productos o servicios que los 

proteqidos por la registrada. 

III. Usar, sin consentimiento de su titular, una 

marca registrada como elemento de un nombre 

comercial o de una denominaci6n social, sie! 

pre que dichos nombres estén relacionados -

con establecimientos que operen con los pr~ 

duetos o servicios protegidos por la marca. 

v. Poner en venta o en circulación productos u 

ofrecer servicios indicando que están prot~ 

gidos por una marca registrada sin que lo es 

tén. Cuando el registro haya quedado defin~ 

tivamente anulado, revocado, cancelado, cad~ 

cado o extinguido, se incurrirá en la infra~ 

ción después de un año de que haya causado -

estado la ·resolucí6n correspondiente o que -

haya operado la caducidad, cancelación o ex

tinción. 

VI. Hacer aparecer como de procedencia extianj~ 

ra productos de fabricación nacional. 



VIlI. Usar como marcaG lus ctenornindclonoG, signos_ 

o siylas a que se rof icren las fracciones 

VII, VIII, IX, X, XI, XII, X1II, XVIII y XIX 

del artíc11lo 91 de esta r.ey. 

IX. Usar, sin la autorización r;orre~;pondicntc, -

una denorninaci5n de origen. 

X. Intentar o lograr el prop6sito de desacredi

tar los productos , los servicios o el nsta

blecimiento de otro. 

XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se 

refiere este Ley. 

ART. 211.- Son delitos• 

rv. Usar, sin consentimiento de su titular, una_ 

marca reryistrada para distinguir los mismos_ 

o similares productos o servicios que aquc-

lla proteja. 

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los 

productos a que se refieren las fracciones I, 

II y IV del presente artículo o aquellas a -

que se contrae la fracción II del artículo -

210, no obstante ~a declaratoria de confusión 

q~e la mismq prevé; o bien, productos prote

gidos por una marca registrada, habi&ndolos_ 

alteradci. Lo previsto en la presente fracción 

ser& aplicable, en lo conducente, trat&ndose 

de serví cio. 

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación pro-

' 
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duetos protegidos por una marca registrada,

despuis de haber alterado, sustituirlo o s11-

primido parcial o total~entc 6sta. 

Vlll. 'Js<tr una marca part!ci '.la en gr.:i.do de confu!-iiÓn, 

a otra registrada, dcspu6s de que la sanci6n 

administrativa impuesta conforme a la frac

ci6n II del art!culo ar1terior, haya quedado 

firme. 

SANCIONES PENALES FIJADAS POR LA I.r:Y 

Las sancionas corporales y pecuniarias que fija 

la Ley de Invenciones y Marcas para tutelar una marca regis

trada son distintas y siempre estara11 en relaci6n con la gr~ 

vedad de la lesión que se cometa. 

Al respecto los artículos 212, 213 y del 225 al -

230 de la ley en cita, estipulan lo siguiente: 

ART. 212.- Se impondrS11 de dos a seis afias de pri 

sión y multa por el importe de cien a diez mil veces el sala 

rio mínimo diario general del Distrito Federal, a quien com~ 

ta cualquiera de los delitos que se señalan en las fraccia-

nes I a VI del artículo anterior. 

Se impondrá de dos a seis años de prisión, a -

quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las 

fraccioties VII a IX del art!culo anterior. 

AHT. 213.- La investigación previa ·relacionada_ 

con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará 

el Ministerio PGblico tan pronto como tenga conocimiento de 

hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrS dic

tar las medidas cautelares que establezca la lcqislaci6n de 
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la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal 

de Procedimientos Penales, pero para Ql ejercicio de la 

acci6n penal, se requurirS 1~ previa dcclarac·i6n de la Sc

cretar!a de Comercio y Fomento Industrial en rclaci6n con -

la existencia de los hechos que pudieren resultar constitl1-

tivos del delito de que se trate. 

Dichas declaraciones se formular5n desde el pun

to de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civ~ 

les o penales que procedan y ae har&n del cor1ocimicnto de -

la Procuraduría General de la República. 

ART. 225.- Las infracciones administrativas a -

esta Ley o demis disposiciones derivadas de ella, ser5n sa~ 

cionadas con: 

I.- Multa hasta por el importe de diez mil veces 

el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En -

caso de que persista la infracción podrán imponerse multas_ 

por cada ara que transcurra sin que se obedezca el mandato 

respectivo. 

II.- Clausu~a temporal hasta por noventa días. 

III. Clausura definitiva 

v.- Arresto adminiatrativo hasta por 36 horas. 

ART~ 226.- Las sanciones serin impuestas con ba

se en las actas levantadas por la autoridad al practicarse_ 

visitas de inspección, o con base en las resoluciones deri

vadas .de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a 

una misma Ley¡ tomando en cuenta en uno y otro caso las --

pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resol~ 

cienes que se emitan en materia de sanciones deberán estar 
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fundadas y motivaclas con arreglo a derecho y tomando en co~ 

sideraci6n los criterios establecidos en el artículo 228 

del presente ordenamiento. 

ART. 227.- En los casos de rcíncidencia se du

plicar& la multa impuesta anteriorment.e, ~in que su monto -

..... da del triple dal máximo fijado c11 r_.J artículo 225. 

Se entiende por reinci(ü.•111_·¡ ,, para los efectos_ 

de esta Ley y dem&s disposiciones ,Ju1 J~.1das de ella, cada -

~na de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, -

cometidas dentro de los dos afies siguientes a la fecha del 

acta en que se hizo constar la infrncción precedente, siem

pre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 

ART. 228.- Las clausuras y arrestos administra

tivos podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta -

se haya impuesto, i11dependientemente de las penas corpora-

les que la autoridad competente determine trat&ndose de de

litos, y del pago de dafios y perjuicios que corres¡}onda. 

ART. 229.- Para la determinación <le las saciones 

debergn tenerse en "cuenta: 

I.- El carácter intencional de la acción u omi 

sión constitutiva de la infracción. 

II.- Las condiciones económicas del infractor. 

III. La grava~dad c¡uo la infracci6n implique en·

relación con el comercio de productos o la prestación de 

servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directa-

mente afectados. 

ART. 230.- Las sanciones estableCldas en esta 
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sin perjuicio rl~ lds penas c¡ue corrcspond~ ~ los rlel1tos en 

que incurran los i11fractores y rle la inrlem11izac16n por da-

fios y perjuicios a los afectaclos. 

DECLARACION ADMINI~TRATIVA - HEQOISITOS PARA EL EJERCICIO -

DE LA ACCION PENAL 

El req11isito preliminar para ejercitar cualquier 

acción penal es la declaración adrninistrativu de_ la s,_?cret!!_ 

ría de Comercio y Fomento Industrial con respecto a la fal

sificación, imitac.ión, uso ilegal o confusiQn l'ntro dos o -

más marcas (Art. 213 L.I.M.) 

La dcclarnc16n admin1 strat1va 11uede solicitarse 

directamente por el interesado o iniciarse de oficio por la 

propia Secretaría de Comercio y Fomento Indu~trial e inclu

sive requerirse por el Ministerio PGblico Fc<lcral {en caso 

de tener algGn inter~s la federaci6n) 

El procedimiento administrativo al que la decta

raci6n esti sujeta es similar al de un procedimiento juris

diccional. - Se inicia con un escrito que podrá suscribirr.e 

por el interesado o por su mandatario, en este Gltimo caso 

la personalidad podr5 acreditarse con carta potlcr firmada -

por el mandante y <los testigos, sin que se requiera lcgali

zaci6n, aGn cua11do la misma se.haya otorgado en el extranj~ 

ro.- Tratandose de personas morales se dcl,cr¡ acreditar su 

existencia y las facultades del apoderado, conforme a lo cu 

tablecido en la legisl.1ci6n civil o mercantil aplicable, o 

en los tratados interr.acionalcs de quo M~xico sea parte --

(Art. 189 L.I.M.); la solicitud será dirigida a la Secreto.

ría de Comercio y Fomnnto Industrial, redactnda en i<lioma -

espafiol y dcb~r5 prosentarsc por tripljca<lo o An el nGmero 

de tantos que sefialcn los instr11ctivos respectivos {Art. 

190 L.I.M.) ~ tratandosc de extranjeros que al formular su -
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solicitud Ee encuentr~n en el pais, deberin acreditar su le 

gal estancia en el mismo.- Cuanrlo no residen permanentemen

te en el deberán señalar domicilio ¡Hra o.ír notificacio!les 

en el mismo y dcsignur ;ipodt"?rado o personas autorizadas (Art. 

191 L.I.M.); a lu solicit.1ld se dl!ber..Ín acompañar lus doct.:mc~ 

tos y constar1cias en que s0 fu11de l~ promoci6n y s1 no ~e -

satisface tal requisito, so concedar5 al solicitante un pl! 

zo no menor de B ni mayor de 15 días h5biles para que de 

cumplimiento, y de no cumplir e11 el t6rmino co11cedido se 

tendrS por a!Jar1do11add la gcsti6n, siendo aplicable supleto

riarnente en el procodim1e11to el C6<ligo Federal de Procerii-

mientos Civiles (A1:t. 193 L.I.M.}; $atisfechos los requisitos -

~nteriores se coxrera traslado a la contra parte confiricfi

dole un plazo no menor de 15 ni mayor Jo JO dias hfibiles, -

para que se entere de documentos y constancias en qua se 

funda la acci6n y manifieste lo que a su derecho convenga.

El traslado se hará en el domicilio q1JC tenga sefialado en el 

expediente, conforme al artículo 192 de la Ley de Invencio

nes y Marcas o, en su defecto, en el que designe el promo-

ventc.- La Secretaría podrá alleq.1r~o tu(Jos los elementos -

que considere necesarios para cerciorarse de la exactitud -

de cualquier dato y, en su caso, requerir la comprobaci6n -

correspondí en te {1\rt. 1')4 L. I.M.); cuando e 1 ti tu lar de algún -

derecho conferido en la Ley hubiere cambiado ele domicilio sin 

dar aviso a la Secretaría, para que conste en el expediente 

respectivo, la notificaci6n se har5 a costa de quien inten

te alguna acci6n contra dicho titular, por medio de public! 

ci6n en el D1acio Oficial de la Federaci6n y en uno de los 

Diarios de mayor circulaci6n en la Rep6blica, por ur1a sola 

vez, de un extracto de la promoci6n seaalandose en la misma 

publicaci6n el plazo concedido al titular para que manific~ 

te lo que a sus intereses convenga (Art. 135 L.I.M.}; Cti~n

do la Secretaria inicie de oficio el procedimie11to para di~ 

tar alguna de las declaraciones administrativas previstas -
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en la lüy, la notific..1ciún dl presunto ~1fect.1do .:>e har[i (•n -

t¡rminos del artítulo 194 o de ignorarse su 11omicilio e11 ln 

forma mencionada en el num~ral 195, i11dica~clo suscintarne11t.e 

los motivos y fundamentos lc11ales de la acci6n y ~onccdi611do 

le un plazo no menor de 15 i11 muyor da 30 dÍ,J:..; !1Zi.bilc~;, para 

los fines previstos en el <lrt:ículo 194 {Art. 1')(, L.I.M.); 

transcurrido el tcirmino para formular objeció11es, previo es

tudio de los antecedentes relativos, y 011 st1 caso, dosal1oga

das las pruebas se di~tar& Ja resolt1ci6n ad~inj.strativa que_ 

proceda la que se notificara a los intcrcoados. De ignorar

se el domicilio, la notificaci6n se har¡ en los t5rmino~ es

tablecidos en el artículo 195 (Art. 197 L.I.M.J ~ !a. cxti1~clÓn 

de derechos o la caducidad ·que operen como consecuencia de -

determinada omisi6n o por el sdlo transcurso d~l tiempo, no 

requeriran de dcclaraci6n expresa por parte do la Socretaría. 

Tan pronto se ae la causa de extinci5n o caducidad se l1arS -

la anotaci6n en el expediente respectivo y se ordenar5 la p~ 

blicación en la Gaceta ele Invenciones y Marcas (i1.rt. 198 - -

L. I.M.); los expedientes de patente y registros en vigor, y 

los nombres comerciales publicados, estarán siempre abiertos 

para todo tipo do consultas y promociones, no así los expe-

dientes en trámite los que unicamente podrán ser consultados 

por los solicitantes o sus apoderados, o persona autorizada_ 

por el mismo, debiendo el personal oficial que intervenga en 

los diversos trámites guardar dbsoluta reserva respecta del 

conteni_do de los expedientes en trámite, S·llvo cuando la i!!_ 

formación sea de carácter ofici~l o por mandato judicial 

(Art. 199 y 200 L.I.M.). 

DE LOS RECURSOS ADMINI~TRATIVOS 

Los afectaJus por las sanciones administrativas 

imp11estas con fundamento en la Ley de Invenciones y Marcas y 

demás disposiciones derivadas de ella podrán recurrirlas e~ 

revisión por escrito ante la Secretaría de comercio y Pom~n

to Industrial dentro del término de 15 días hábiles siguien

tes a la fecha de notificación de la resolución resp~ctiva -



(Art. 231) l en el recuisu poJrán ofrer.'et t-.oda clase de pru~ 

has siempre que tengar• rclac16n con l.~s hoc?1os que constit~ 

yan la motivaci6n de la rcsoluci6n recurrida excepto la co~ 

fesional y la testíraonial. Al interpon~rse el recurso debe 

rin ofrecer lan pruebas corruspondicnL8S y acompdfiarse l~s 

documentales. Si se 0Erece11 pruebas c¡uc ameriten desahogo 

se conccdcrfi al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor 

de 30 días hábiles, para tal efecto. Quedará a cargo del -

recurrente la presentación de dict~menes y documentos ya 

que de no presentarlos ~entro a~l t~rmino concedido la pru2 

ba correspondiente no se tendr5 en cuenta al emitir la rc5~ 

lución respcctiv.1 Ct\rts. 232 y 233); la Secr""Ctaría dictará_ 

la ·resoluci6n que proced~ dentro de los 30 días h&biles si 

guientcs a la fecha de r<icepci6n o a iiquella en que se haya 

desahogado las pruebas que .:isí lo ameriten (Art. 234); el -

recurso se tendr& ¡1or 110 interpuesto cuando se presente fu~ 

ra del ·t6rmino de ley o si no se presenta la documentaci6n_ 

relativa a la personalidad de quien lo suscribe o si la mi! 

ma no se acredita legalmente, de igual manera se tendrá por 

no interpuesto cuando el mismo no aparezca suscrito, amenos 

que se firme antes del vencimiento del término para interp~ 

ne-rlo {Art. 235); si las resoluciones no son recurridas den-

tro del término de ley tcndt~n el carácter de definitivas, 

teniendo el mismo carácter las dictadas al resolverse el r~ 

curso (l\rt. 23611 la interposición del recurso suspenderá -

la ejecución de la resolución impugnada en lo que toca al 

pago de multas, siempre que se garantice su importe en los 

-t~rminos del Código Fiscal de la Federación ante la oficin~ 

exactora correspondiente. La suspensión respecto a otras -

resoluciones s61o se otorgará si concurren los siguientes -

requisitos: Que la solicite el recurrente.- Que el recurso 

sea procedente.- Que no traiga consigo la consumaci6n o 

continuaci6n de actos u omisiones que impliquen inobservan

cia o contravención a lo dispuesto en la ley y demás dis 
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posiciones derivadas de ella.- Que no se ocasionen <lafios y 

periuicios a terceros a menos que se qara11ticcn estos para 

el caso de no obtenerse ro~oluci6n favor<lble.- Tr~tandose -

de resoluciones que concedan liccr1ci~s 0Ll1gatorias el re

currente deber5 garantizar los da~os y p~rjuicio5 que pue

dan causarse al tercero pr~rjudicado,- CtJalquier ajecuci6n 

de la resoluci6n recurrida quo pro<lu~ca da~os o perjuicios 

de dÍficil reparación (1\rt. 237). 

Finalmente el p&rrafo segundo del artículo 233 -

de la ley en cita, estipula que en lo no previsto en el C! 
p{tulo IV del t{tulo d6cimo de la inisma, ser& aplicable su 

pletoriamentc, en relacJ.6n con el ofrecimi~nto, recepción y 

desahogo de pruebas el Código Federal de ProceUimicntos Ci 
viles. 

EFECTOS DE LA OECLARACION ADMINISTRATIVA 

La declaración final hecha por la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, de la existencia o inexiste~ 

cia de las violaciones comprendidas en el articulo 211 de -

la Ley de Invenciones y Marcas es de naturaleza meramente 

declarativa y este caso da lugar al ejercicio de la acción 

penal que corresponda por parte del Ministerio Público Fed~ 

ral (Art. 213 L.I.M.) 

No es posible aceptar que la resolución admini~ 

trativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -

tenga naturaleza jurisdiccional, ya que ello sería contrario 

a nuestro régimen constitucional de divisi6n de poderes y -

-por otra parte pr~varta a los interesados de las garantías 

que otorgan los Arts. 13, 14, 16 y 21 de nuestra~ Carta Mag

na. Este principio está reconocido en la parte conducente_ 

del artículo 213 de la Ley de Invenciones y Marcas que estl 

pula que la declaraci6n administrativa se hari desde un pu~ 

to de vista t~cnico y no prejuzgar& sobre acciones civiles 

o penales en caso de que pue~an ejercitarse. 
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Consecuencias de este principio y de dicho art!c~ 

lo 213 son las siguientes: 

la.- Que la declaraci6n de la existencia o incxi~ 

tencia de la falsificación, imitación, etc. de una marca no 

vincula al juzgador, quien deberá examinar en el procedimie~ 

to respectivo, las pruebas aportadas y los presupuestos de -

la acción delictuosa que se intente, a fin de condenar o 

absolver al procesado. 

2a. Que el ejercicio de la acción penal, y de 

las acciones que de ella se deriven (Arts. 213 y 214 L.I.M.) 

no est~ condicionado a que la declaración de la Secretarfa -

de Comercio y Fomento Industrial sea de carácter afirmativo_ 

sino meramente a que la autoridad administrativa ponga en m~ 

nifiesto su punto de vista técnico, de si existe o no viola

ción en el asunto que se analiza. 

3a. En caso de aceptar lo contario significaría_ 

que una de~laració~ negativa de imitación, invasión, falsif~ 

caci6n, uso ilegal o confusión hecha por algún Órgano admi-

nistrativo, para la que adem&s no cabria el recurso de revi

sión (Art. 231 L. I.!L), tendría un efecto de sentencia abso

lutoria respecto a ur1 delito sin que el ejercicio de la ac-

ción criminal relativa correspondiera al Ministerio P6blico, 

si no a una autoridad administrativa. To~o esto obvio, ~s- -

totalmente inaceptable (44). 

La Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no 

admite esta .interpretació.n que a nuestro juicio es la única_ 

congruente con nuestros principios constitucionales. En alg~ 

nas ejecutor~as se ha afirmado que las acciones persecuto- -

rias est&n subordinadas a la declaraci6n que haga la oirec--

(44) constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos 
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ci5n General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico 

"del uso ilegal de la marca afectada 11
, en otras se concreta 

a reiterar que la declaración administrativa no prejuzga s~ 

bre acciones civiles o penales, o bien ha declarado la in-

constitucionalidad del procedimiento administrativo, ya que 

éste no ofrece la posibilidad de defensa, ni otorga la gara~ 

tía de audiencia. 

Por tanto debemos reconocer que los efectos de 

la declaración administrativa en cuanto a las acciones pen~ 

les san superfluos y pobres, ya que Únicamente se concretan 

a establecer una opinión técnica, la cual, cualquiera que 

sea su tenor constituy~ un requisito previo y necesario para 

el ejercicio de acciones penales. Este último efecto cuya -

validez es también discutible permite comprender ejecutorias 

reiteradas por la Suprdma Corte, las que de otra manera se-

r1an inicuas, ya que el criterio del 6rgano administrativo -

para reconocer o negar la semajanta de dos marcas, no es re

visable en amparo, a menos de ser claramente arbitrario o i~ 

justo, porque la Suprema Corte de Justicia no tiene capaci-

dad legal para hacer un examen comparativo de dos ma·rcas y -

decidir si entre ellas existe semejanza" 

ACCIONES CIVILES 

La Ley de Invenciones y Marcas además de la 

acci6n de nulidad del registro ~e una marca, que puede ser -

intentada por el titular de otra con mayor derecho al regis

tro o que fué registrada con anterioridad (Arts. ·¡47 y 151), 

tambi6n concede al duefio de una marca el derecho de acudir a 

·un juicio civil en lo& casos en que de cualquier manera con

sidere afectados sus derechos sobre el signo distintivo por 

parte d~ terceros (Art. 214). 

Generalmente son tres acciones civiles que se -

estudian en los casos de uso ilegal de una marca registrada: 
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La acc15n inhibitori~, la de dafios y perjuicios y la des-

trucción de marca. 

La acción inhibitoria que es en la que se sol! 

cita al Juez Civil una sentencia de condena que prohiba al 

usuario ilegal el empleo futuro de la marca materia de liti 

gio, respecto a productos iguales o semejantes a los que 

han sido reservados por el titular de la marca registrada. 

La acción de indemnización que es una acción ~ 

patrimonial, la cual busca la obtención de reparación de los 

dafios y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia_ 

del proceder ilícito del demanda<lo. 

La acci6n de dcstrucci6n de la marca, como su 

nombre lo indica es aquella en que ee solicita al Juez,'emi 

ta una resolución ordenando la destrucción de la Marca ilegal. 

Ningtina de estas acciones civiles esti supedi

tada a la declaración administrativa de la Secretaría de C~ 

mercio y Fomento Industrial, ni a la intervenci6n de esta -

dependencia o del Ministerio Público en concepto de partes 

directamente interesadas. El juicio o juicios respectivos 

que se trSmitan medla11te los procedimientos establecidos en 

los Códigos de Procedimientos Civiles locales si las contra 

versias sólo afectan intereses particulares y en el código 

Federal de Procedimientos Civiles, si en dicha controversia 

estuviere interesñda la Federación (Arts. 214 y 215 L.I.M.) 

Igualmente de dichas acciones civiles conocen_ 

los tribunales federales sl los intereses afectados no son 

intereses particulares exclusivamente, porque en tal caso -

tambi~n podrían conocer, a elección del actor, los tribuna

les correspondientes del orden común (Art. 215 L.I.M.) 

CLASIFICACION OFICIAL DE ARTICULOS O PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En nuestra legislación el artículo 56 del Re-
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glamento de la Ley de Invenciones y Marcas contiene una a~ 

plia clasificación de los artículos o productos y servicios 

que protegerS la marca, csLipulando al respecto lo siquicn

te: 

ART. 56.- En la solicitud de registro de la -

marca, así como en la descripción deberán especificarse los 

.artículos, productos o servicios que protegerá de acuerdo 

con la siguiente clasificación: 

ARTICULO& O PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1.- Materias primas o pa·rcialmente preparadas. 

2.- Receptáculos 

J.- Petacas, maletas, guarniciones, monturas, 

carpetas y carteras de bolsillo. 

4.- Abrasivos, raspantes y materiales para 

pulir. 

s.- Pegamento 

6. - Productos químicos con exclusión de med.!:_ 

cinas, preparaciones farmacéuticas, cosm! 

tices y productos de perfumería. 

7.- cordelería y cables no metálicos. 

B.- Artículos ~ara fumadores (excluyendo pr~ 

duetos del tabaco) 

9.- cerillos, explosivos, armas de fuego, pr~ 

yectiles y equipo relacionado CQn esta 

clasP.. 

10.- Abonos ·y fertilizantes. 
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11.- Tit1td~ y objntos entintadores. 

12.- Materialns de construcci6n. 

13.- Ferretcr!a, plomerin y conexiones para vapor 

14.- Metales y piezas met~licas, vaciadas o forj! 

das. 

15,- Aceites y gr~Gas no alimenticios. 

16.- Pinturas y 1nüte~iales para pintores. 

17,- Productos del Tabaco. 

18.- Ani1~ales vivos y sus alimentos 

19.- Vehfculos (exceptuando sus motores) 

20.- Lin6leos y telas enceradas. 

21.- Aparatos el¡ctricos, rnSquinas y sus partes. 

22.- Juegos, juguetes y artículos de deportes. 

~3.- Cuchiller!a, m5quinas o aparatos, herramie~ 

tas y sus partes. 

24.- Aparatos y máquinas pura lavar. 

25.- Cerraduras y cajas fuertes. 

26.- Aparatos científicos y de rnedici6n, n&uti-

coo, geod5sicos, fotogr&ficos, cinematogr&

ficos, ópticos, de pesar, de medir, de bal~ 

zamiento, de control Je salvamento y de en

se~anza y papel y pclfculas se11sibilizadas. 

27.- Relojeq de todas cluscs. 

28.- Joyería y v~jillas de metal fino. 



29.- Escobas, cepillos, sacudidores y motas. 

JO.- Loza, trastos de cer5mi<:a y porcelana. 

31.- Filtros y rt:!frigcradores. 

32.- Muebles y tapicería. 

J3.- Vidrios y cristalería. 

34.- Aparatos de calefacción, alumbrado y venti

lación (excluyendo los eléctricos) 

JS.- Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas 

no metálicas. 

J6.- Instrumentos musicales y sus partes. 

37.- Papel y artículos de escritorio. 

38.- Impresiones y publicaciones. 

39.- Vestuario (excluyendo calzado) 

40.- Artículos de fantasía, avíos y mercería. 

41.- Bastones, sombrillas y paraguas. 

42.- Tejidos de punto, malla y telas. 

43.- Hilos y estambras. 

44.- Instrumentos y aparatos quirúrgicos, médi

cos, odontol6gico~· y veterinarios¿ 

45.- Bebidas sin alcohol. 

46.- Alimentos y sus ingredientes. 

47.- Vinos de mesa. 
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48.- ExtractoG de malta y bebidas poco alcoholi-

cas, 

49.- Licor~s alcoh5licos. 

so.- Jabones y deterge1'ltes no :nedicinales. 

51.- Medicinas V preparaciones fñrmacéuticas. 

52.- cosméticos y productos de perfumería. 

53.- Toda clase de calzado. 

54.- Apósitos, vendas, gasas y algodón. 

55.- Artículos no clasificados 

56.- Servicios prgstados cuya finalidad principal 

sea la ayuda en la administración y/o expl~ 

tación de una empresa comercial o industrial 

Se comprende al asesoramiento pres~ado por_ 

profesionales y excluyen los servicios méd! 

cos. 

57.- Servicios de comuncación al publico por to

dos los medios de difusión, as! como loi de 

comunicación entre personas por medio de 

mensajes, en forma visual y los servicios -

de publicidad incluyendo los de promoción -

de productos o servicios al través de catá

logos, visitas domiciliarias, demostracio-

nes o en cualquier forma que motive al p6-

blico a¡ conocimiento de los mismos. 

58.- Servicios prestad6~ en a~untos financieros_ 

bancarios y otras instituciones de crédito, 

así como en relací6n con todo clase de con-

tratos de seguros. 
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59.- Servicio~ pLesLado~ por ob1~~s de ronstruc

~i6n co1nprendido el alquiler tlc herr3mien

ta, equipo o maquinaria para tal fin Y se 

excluyen lo5 servicios prestados por prof~ 

sionales. 

60.- Servicios prestados para la reparación y -

mantenimiento de toda clase de maquinaria 

y equipo. 

61.- Servicios prestados para el transporte de 

personas o mercancías de un lugar a otro -

por cualquier medio idóneo, los servicios_ 

conexos (empaque y entrega y mercancías),

as{ como lo re~ativo a almacenaje o dep6s! 

to de mercancías. 

62.- Servicios prestados por medio de la trans

formación de sustancias o artículos en nu~ 

vos productos o art1culos semielaborados,

en relación cOn la industria química, elé~ 

trica, electr6nica, del vestuario, textil, 

mecánica y otras. Debe limitarse el regi! 

tro al área industrial con la cual están -

relacionados los servicios de transforma-

ción. 

a) Química 

bl Eléctrica y electrónica 

e) Del vestuario y textil 

d) Mecánica 

63.- Los servicios relacionados con ln difusi6n_ 

de conocimientos y cultura. 

64.- Los servicios prestados para el desarrollo 

de entreten~miento, deportes, diversión o -

recreo de los individuos. 



65.- Servicios de agencias <le viajes. 

66.- Servicios prestados por el alojamiento, al~ 

jamiento y comida, por hoteles, pensiones y 

campamentos turísticos. Se comprenden los 

servicios prestados para procurar alimentos 

y bebidas preparadas para el consumo por m~ 

dio de restaurantes, centros nocturnos, ca~ 

tinas y bares. 

67.- Servicios prestados para satisfacer necesi

dades individuales, tales como salones de -

belleza, peluquería, estética personal. 

68.- Servicios de alquiler de toda clase de bie

nes, muebles o inmuebles no considerados en 

alguna clase anterior. 

69.- Servicios médicos y de diagnósticos. 

70.- Servicios funerarios y de crematorios 

71.- Servicios de limpieza de vestuario y en 9~ 

neral toda clase de textiles. 

72.- Servicios de limpieza y mantenimiento de i~ 

muebles. 

73. - Servicios de fumigación y fertilización 

agrícola, así como el exterminio de plagas. 

74.- Servicio de revelado de película y papel, -

amplificaciones y en general servicios fot~ 

gráficos. 

75.- Servicios no comprendidos en ninguna de las 

clases anteriores. 

rnA 
~wi 

TESIS 
DE U 
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La aplicdciGn de l~ anterior cl~slficaci6n ~er5 

complementada con el cat&logo tle hienes y norvicios que se 

publicará en la Gncela do Invenciones y M~1rc.:i.s, el cual p9_ 

dr5 ser modific~do a juicio de la Secretaría para adecuar

lo a los requerimientos nacionales e internacionales de i~ 

formaci6n en esta materia. 

TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS 

El art!culo 66 de la Ley Federal de Derechos y 

sus reformas y adiciones al 31 de diciembre de 19BB, esti

pula que por la solicitud, expedición, registro y vigencia 

de marcas a que se refiere la legislación en materia de i~ 

venciones y marcas, se pagará el derecho por invenciones y 

marcas conforme a las siguientes cuotas: 

r.- Por el estudio de solicitudes de una marca 

para aplicarse: 

A un solo producto o servicio de una 

clase cualquiera .•.••.•..•...••••.. 

De dos a diez productos o servicios 

de una sola clase 

A más de diez productos o servicios 

o·pará todos los productos o servi

cios de una sola clase .•.•• .' •.•.•• 

a) Por el reconoci111iento de cada -

derecho de priori1ad 

b) Por la comprobaci6n de uso efes 

tivo de la marca .••.••••..•••• 

24,000. ºº 

$ 47,500. ºº 

$ 95,500. ºº 

$ 71,500.00 

$ 47,500.00 



e) Por la comprobación de uso en 

una sola clase diferente a aque

lla en la cual se tuvo por com

probado el uso efectivo ..••..•. 

d) Por la renovaci6n si se efectúa 

previa comprobación del uso de 

la marca en su clase ......... . 

e) Por la renovación si se efectúa 

previa comprobación del uso de 

la marca en otra clase ....... . 

II. Por la revisión de cada rapos! 

ción de documentación o compl~ 

mentación de información falta~ 

te y por cada solicitud de pró-

rroga ......................... . 

III. Por el registro y expedición 

del t!tulo en caso de: 

a) Nueva solicitud 

b) Una marca que haya caducado, e~ 

tinguido o cancelado voluntari~ 

mente y sea solicitada por su -

titular dentro del año inmedi~ 

to posterior a la fecha de cad~ 

cidad, extinción o. cancelacilin 

voluntaria y se aplique de uno 

~ nueve productos o servicios -

de una·misma· clase: 

81. 

95,500.00 

47,500.00 

95,500.00 

12,000.00 

47,500.00 

s1•05a,ooo.oo 



e) Una marca que haya caducado, ex

tinguido o cancelado vol\1ntari~ 

mente y sea solicitada por el tl 

tular dentro del año inmediato -

posterior a la fecha de caduci

dad, extinción o cancelación v~ 

luntaria y se aplique a diez o -

más productos o servicios de una 

misma clase, o bien, a toda una 

clase 

IV. Por el registro de la fusión de 

titulares o de la transmisión de 

los derechos que confiera una 

~arca o que puedan derivarse de 

una solicitud en trámite¡ por el 

registro de usuario autorizado -

o de modificación de contrato de 

autorización de uso, por el ca~ 

bio de nombre del solicitante o 

del titular de una marca, por e~ 

da uno de los actos enunciados: 

$ 1'591,000.00 

24,0000.00 

cuando se solicite el registro de la transmisión 

de una marca de la que haya habido transmisiones anteriores_ 

no registradas, además de las derechos correspondientes a la 

Última transmisión, se pagarári los correspondientes a trans

misiones anteriores que se hubieran llevado a cabo. 

Por la renovaci6n del registro de una marca, so

licitada dentro del plazo de gracia que conceda la legisla-

ción en materia de invenciones y marcas, se pagarán los re

cargos correspondientes. 
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CAPITULO TERCERO 

CONCEPTO GENERAL 

En derecho por nornbre comercial se entiende la r.izón social y

la denominaci6n de empresarios colectivos, como si11no distintivo de nego

ciaciones mercantiles.. En otras palabras en el derecho mi:xica.no al empr~ 

sario colectivo o sociedad se le atribuye un norn.l:re co¡;,•?!'<.::1..il, razón sJ--

cial o denominaci6n, et cual no puede aplic.:i.rsc con re~;pecto a la. persona 

del empresario, individuo quien tiene su nombre civil nombre y apellido; 

de igual forma las negociaciones organizadas por unos u otros empresarios 

se distinguen por su nombre comercial, el cual generalm(!nte coi.ncíde con 

la denominación o LdZ6n soc:1al del empresario colectivo y en ocasiones -

con el nombre civil del empresario individual, aunque en ambos casos pue

de el nombre comercial ser diferente. (45) 

Cuando el nombre comercial se atribuye a soci.edades, es un no~ 

bre personal o subjetivo, y en cambio cuando se usa para designar empre-

sas o negociaciones, es un nombre objetivo. 

La Ley de Invenciones y Marcas protege el nombre comercial y -

el derecho a su uso exclusivo dentro de una zona geográfica que abarque a 

la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comer

cial a que se aplique, tomando en cuenta la difusión del nombro y la. pos!_ 

bilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.

Para que opere dicha protecci6n no se requiere ningún depÓsito o registro 

(Art. 179 L.I.M.) 

NOMBRE CIVIL Y NOMBRE COMERCIAL DE LI\ PERSONA FISICA 

Con referencia a la persona física el nombre comercia.! debe --

(45) Joaquín P.odrÍguez Rodríguez, Obt. Cit. pág. 420 
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distinguirse del nombre civil del empresario, Este es el que le corre~

ponde en su calidad de persona y aquél se refiere a su empresa y sirve -

para indicar su fundación, o sea la del empresur io o titula.l· de la nego

ciación cuya finalidad es el e)tHc1c10 11t una ...ictividad comercial o mer

cantil. 

El civil se aplica a la persona cuando nace y siempre se for

ma con un nombre propio y apellidos¡ el comercial se crea en cualquier -

tiempo siempre en relación con una actividad mercantil que pretende lle

varse a cabo, 

El nombre comercial puede formarse libremente ya sea reprodu

ciendo el nombre civil, modificándolo con adiciones o supresiones, o --

creando uno distinto con menciones de fantasía, indicaciones objetivas 

de la finalidad de la empresa, o también con nombres propios inventados 

o reales dentro de las limitaciones que señala la ley (Art. 91 L.I.M.). 

Tanto el nombre civil como el comercial conceden a su titular 

un derecho llamado de personalidad (46) que es evidente en el uso exclu

sivo del nombre y que al mismo tiempo sirve para diferenciar al sujeto y 

consecuentemente evita confusiones entre dos o más personas y se atribu

ye como deber y como obligaci6n; el civil para individualizar a las per

sonas físicas y someterlas a una serie de deberes (empadronamiento, ser

vicio militar, pago de impuestos, indicaci6n de domicilio, nacionalidad, 

etc) y el comercial para diferenciar las empresas a efecto de proteger-

las y proteger a la clientela evitando la concurrencia desleal del nom-

bre comercial. 

A diferencia del civil el comercial tiene contenido patrimo-

nial ya que puede ser objeto de _tr~nsacciones y v~lorizarse como e~_emen

to de la hacienda a que pertenezca . 

(46) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 250 
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No obstante el nombre comercial no constituye un derecho principal sino

secundario de la empresa,con esto no queremos decir que el nombre no pueda 

ser objeto de ne9ocios jurídicos, que no P'.Jed<l transmitírse o enajenarse 

por su titular independientemente de l~i h.:icienda; por el contrario la -

enajenación de la hacienda puede llevarse a cabo }' reservarse el titular 

la del nombre comercial para utilizarlo en una nueva empresa que organi

ce posteriormente. 

El carácter accesorio del noml;re comercial sólo implica que -

está ligado a una empresa y por tanto si se transfiere aisladamente será 

con el fin de que forme parte de una nueva hacienda para que califique o 

denomine a la nueva empresa. El nombre civil por el contrario es intra~ 

misible e inalienable y se extin9ue con la pc:rsona que lo lleva, es de-

cir cesa con la muerte por el mismo carácter personal e instransfer ible 

que lo distingue del comercial, ya que éste no se extingue con la muerte 

o liquidación del emprc=sario, pues puede transmitirse incluso por heren

cia y subsiste con la hacienda de la ql1e fonna parte. 

Por último tanto el nombre civil como el comercial cumplen -

una funci6n individualizadora; en el prirner caso en beneficio exclusivo 

del titular y el prestigio que le corresponda, en el segundo actUa en b! 

neficio tanto del empresario como de la negociaci6n respectiva y en con

secuencia en beneficio del público consumidor~ 

En igual forma le concede una propiedad intelectual y protege 

al empresario de imitriciones e invasiones' de la negociación, evitando -

confusiones con otras, todo esto en provecho del público consumidor en -

cuanto a que evita que los clientes sufran perjuicios al acudir a otra -

empresa de igual nombre que pudiera ofrecerles las mismas prerrogativas. 

EL NOMBRE COMERCIAL DE LAS SOCIEDADES 

Por lo que respecta a 1 as sociedades, el nombre comercial (r~ 

z6n social o denominación) constituy~ un elemento cscencial y obligato--
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rio, según disposiciones contenidas en los artículos 6? Frac

ción III y a~de la Ley General de Sociedades Mercantiles4 Di~ 

posiciones que se explican por ser el nombre un elemento de -

identificación e individualización y por tanto insustituible 

si la sociedad se ha constituido en forma regular ya que éste 

debe constar (art 6~)en la escritura constitutiva; asimismo -

si la sociedad es irregular y no habiendo cumplido algunas de 

las formalidades de la Ley en cita, el nombre ser& por tanto 

elemento esencial que dará a conocer a terceros la sociedad. 

A diferencia del nombre civil, el comercial en las 

sociedades se adquiere con anterioridad al nacimiento de la -

personalidad jurídica, pues antes incluso de constituirse la 

sociedad, se exige el uso del nombre (sociedades irregulares) 

o la mención del que vaya a usarse en la escritura constituti 

va de las sociedades regulares. 

FORMACION DEL' NOMBRE DE SOCIEDADES Y SUS REGLAS 

Las reglas para la formaci6n del nombre de las so-

ciedades varían de acuerdo con el tipo y naturaleza de éstas. 

En las llamadas sociedades personales, como la colectiva y la 

en comandi~a simple, se exige como nombre comerc~~l una raz6n 

social (arts. 25 y 51 L.G.S.M.) 1 para las sociedades de capi

tales, coma la an6nima, se requiere la denominaci6n (art. 87 

L.G.S.M.). Las Sociedades de responsabilidad limitada y en -

comandita por acciones como tipos intermedios, pueden osten-

tarse, indiferentemente con una ra~6n social o con una denomi 

nación (arts. 59 y 210 L.G.S.M.). 
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La raz6n social debe integrarse con el nombre ci

vil del socio o socios que formen la sociedad y sirve de -

indicaci6n a terceros de dicha responsabilidad personal. -

El artículo 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

permite que no se incluyan en la raz6n social todos los 

nombres de los socios, en cuyo caso exige que al nombre de 

los que figuran se afiada u11a expresión que denote la pre-

sencia de otros socios. { 11 y compañía") 

Sanciona igualmente a terceros y a los socios que 

permitan la inclusión <le sus nombres civiles en la razón -

sociat~de la compañía con la extensi6n de su responsabili

dad en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada [arts. 28 

y 53 L.G,S.M.} en los mismos términos que los socio~ colee 

tivos (art. 26). 

La denominación <le las sociedades de capitales d~ 

be formarse con una referencia objetiva a la finalidad de 

la compañía, o con un nombre de fantasía, pero sin incluir 

el nombre civil de ninguno de los socios. Nuestra legisla

ción no prohibe expresamente dicha inclusión sino que solo 

dispone que "la denominaci6n se--formará libremente (art. -

88 L.G.S.M,) en la práctica existen muchas sociedades anó

nimas en cuya denominaci6n se incluyen nombres propios, g~ 

neralmente el de los fundadores o socios mayoritari~s. 

Las mismas re9las se aplican a las sociedades de 

responsabilidad limitada, siendo ésta constituida al ampa

ro de una raz:6n social o una denominac-ión. La ley exige -

que toda clase de sociedades cuya naturaleza permita pre -

sencia de socios con responsabilidad limitada se anuncie -

con la men~i6n del tipo de sociedad que se trate, o su 

abreviatura agregada al nombre que se elija (arts. ·52, 59, 

88 y 210 L.G.S.M.). La raz6n de esta norma tiene como fina 
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lidad el evitar confusiones ya que al leerse en una razón 

social no seguida de la tndicación: sociedad en comandita 

(~imple o por acciones), sociedad de responsabilidad limi

tada o sociedad anónima, lógicamente se piensa que estamos 

frente a una sociedad colectiva en la que todos los socios 

responden ilimitadamente. De aquí se desprende que la omi

sión en la razón social o en la denominación del tipo de -

sociedad de que se trate, trae como consecuencia la respo~ 

sabilidad personal de todos lo~ socios, como si se tratara 

de una colectiva. 

Por trat~rse de un signo distintivo del empres~ 

ria, el nombre comercial que se asignare a determinada so

ciedad debe ser distinto al que haya sido elegido por cua~ 

quiera otra, del mismo o diferente tipo~ Expresamente en 

la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece esta 

exigencia rezpecto d la sociedad anónima (art.88). La cos

tumbre la ha hecho extensiva a las otras y en la práctica 

se aplica a toda clase de sociedades mercantiles~medíante 

control suficiente de la Secretaria de Relaciones Exterio-

res. 

Ahora bien como dato esencial de la escritura • 

constitutiva de las sociedades, el nombre comercial de las 

personas jurfdicas mercantiles debe inscribirse en el Re-

gistro de Comercie, sagún lo dispuesto par los artículos 

260 y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercanti

les. En caso de no hacerse la inscripción por no presen-

tarse a registro la escritura respectiva. La sociedad se -

consideraría irregular, sin que ello afecte el derecho de 

usar en forma exclusiva el nombre elegido por dicha socie-

dad irregular (471. 

(47) tnrique Correa M.~Protecci6n del Nombre Comercial en 
México, Revista M-,icana de la Propiedad Industrial y 
Artística No. 7 enero - junio de 1966, pág. 11 a 23". 
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NOMBRE COMERCil\L DE 1'c':1.!'._R_Io:_SA!?_ 

El nombre comercial que .c:;e ut1 l iz.l por las empre

sas, y que forma parte del conjunto 6rganico y unitario de 

bienes materiales e inmateriales de la hacienda, sirve p~

ra distinguir las negociaciones er1tre sí; por tanto es el 

signo distintivo de la empresa. Aunque el titular sea em

presario, el nombre comercial no recae en éste como sucede 

en el nombre de sociedades, recae sobre el patrimonio de 

la negociaci6n que el empresario organiza. De esta manera 

el nombre comercial que se refiere a la negociación es elo 

mento de la hacienda, y como tal concede al t~tular de la 

empresa un derecho especial a saber: el derecho a usarlo -

en forma exlusiva para designar, ya sea la totalidad de la 

empresa (nombre comercial) el establecimiento (rótulo o 

muestra)y algunas veces, las mercancías producidas por la 

negociaci6n (nombre comercial usado como marca}. 

El derecho italiano.exige que el nombre comercial 

se forme con el nombre civil del empresario, de donde ---

FERRI afirma su car!cter eminentemente subjetivo; igualmo~ 

te GARRIGUES, en el derecho español opina que el nombre co 

mercial que sirve para designar al empresario y a la empr~ 

sa tiene funciones mixtas y comprende al igual que en nue~ 

tro derecho, tanto a denominaciones de las empresas, como 

razones sociales y denominaci6n.en sociedades mercantiles. 

FUNCIONES DEL NOMBR~ COMERCIAL 

En su carácter de signo distintivo, el nombre co 

mercial realiza, como funci6n principal, la protecci6n· de 

la empresa y la del empresario colectivo, tanto desde el -

punto de vista interno como en sus relaciones con el merca 

do. 
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Desde el primer punto de vista (interno) el nom -

bre comercial protege la labor Je coordinaci6n y organiza

ci6n de los elementos que coniprenden la llacienda, obliqa-

ciones que son llevada5 por el titular. Los distinto~ el~ 

mentas de la hacienda se revelan en forma unitaria bajo el 

nombre comercial, que califica a los elem~ntos no en forma 

aislada sino a todos los que utiliza el empresario para la 

consecución de sus finalidades económicas. 

En el sentido que analizamos, podemos decir q11e -

el nombre comercial es uno de los principales factores de 

la labor de coordinaci6n y organizaci6n de la hacienda, en 

cuanto a que ¡ste se corlsidera como lazo de un16n entre 

los bien&s y relaciones de la hacienda. La tutela del nom 

bre comercial significa protección de la negociación y co~ 

servación de ella como unidad económica; contrariamente e~ 

tS la lesi6n del nombre por imitacio11es y usurpaciones de 

terceros que traería la destrucción de la empresa y conse

cuentemente la disgregaci6n de sus elementos, merced a ac 

tos de competid.ores que tiendan a confundir la negociación 

frente al público consumidor, así como a los productos y 

servicios elaborados y prestados por ella. 

Desde el punto de vista externo, -el nombre comer

cial sirve para atraer y conservara la clientela, ya que -

esta cuida a la empresa para la ·satisfacci6n de sus neces~ 

dades econ6micas, y el ~mpulso que los lleva a satisfacur 

tales necesidades son los signos distintivos que la nego-

ciaci6n utiliza, es decir que distingue a las mercancías -

(marca}, el que distingue al local (rótulo o muestra), el 

que distingue a la negociaCión como unidad (nombre comer-

e ial) , 

Cuando todos estos signos coinciden en uno sólo, 

por tratarse de una denominación ~omún y genérica, la tut~ 
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la es m~s amplia y e~&rg1ca, puesto que tondr& que prote-

ger a la negociación y sus productos; cuando los elementos 

o datos que formen el nombre sean distintos de los que se 

utilicen para el rút .. lc:- y rclra las rnar::::l:..>, se requerirá -

la tutela legal para evitar confusiones cr:tre el pGblico -

consumidor, con otras negociaciones que usen un nombre p~ 

recido o igual, confusiones tales que desviarían al públi

co (clientes} por actos desleales de competencia con los -

que se adjudicarían indebidamente el prestigio y fama aje

nos mediante la usurpación del nombre, 

EL NOMBRE COMERCIAL COMO FIRMA 

En ocasiones el nombre comercial se utiliza como 

firma, o sea como manifestación de la voluntad del empres~ 

ria para asumir derechos, contraer obligaciones, e inclusi 

ve legitimar en JUicio a éste, tanto activa como pasiva-

mente.- Cuando el nombre distingue al empresario, es de-

cir cuando actua como razón o denominación de On ente ca--

lectivo, su uso como firma es normal debido a que el ·con-

sentimiento de la persona jurídica se efectúa por medio de 

dicho elemento individualizador; en cambio cuando el nom-

bre comercial recae sobre la empresa, su utilización como 

firma es eventual, ya sea porque el derecho requiere la -

participación del empresario y que el nombre de éste sea -

distinto del nombre de la empresa o bien porque los usos y 

constumbres mercantiles exijan el IJSO del nombre del titu-

lar~ para ciertos actos y negocios jurídicos, o también en 

el caso que dicho titular prefiera usar su nombre de empr~ 

sario y no el de su negociación. 

Ya en la práctica y ante la divergencia con el 

nombre del titular, se acepta, el nombre comercial de la e~ 

presa en negocios bancarios de apertura de créditos, contr~ 

tos de depósito y utilizaci0n de cheques (mediante el pre

vio registro del no111~rc comercial por la institución de --
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Créd.i.ro), u.nticipos ·¡ f1t··:.•:u~;:t.•)s de r:c .. umt:r.to,.;, etr:,, (": :•Jti,-:i1 rorma ··~\ -

cc>ntrat.os de compra venta con proveedores y con el ientcs de L:1 ncgoci.:1 

c16n. Igualmente es permit:ido 1c~1cc1r~,e .1 1.1 emr·re:;a, U'-;dndo el nombre t:c 

trabajo (48). 

En todos estos caso::; en que se usc'l e 1 nombre de la empresa co 

mo firma se está considerando a éste corno sustituído del nombre (civil o 

comercial) del empresario, ya que como es obvio las r•'lacione.s Jurídicas 

se establecen entre personas, r.u entre patrimor110:::;, n1 entre d<r_1él las '/ -

éstos.-Consecuentl'menti:· el u~:,o d(·l nombr'~ como firma, cnando :-~e atribT/e 

a empresas y es di --.ti'!tn al nombre del titular :}e é.::.t;:is, r.o •ksvirtúa -

ni oLjetiviza la rL:LL:ión JUrÍlllCa, sólo t'.S aJm1s1ble 1...ua.ndo lo~.: u~os 'i -

costumbres lo permiten y éstos (usos y costuniLt"e:~) v,~rían en r.eluc:ión a -

las actividades comerciales, negocios y pla<:as y lugares de comerciQ. 

La naturaleza jur.Ídica del dert?cho al nombre com•.:orc1ul atr·1i;u 

ye a su titular el derecho de individualizarse y se pon!? de manifit:st··, r:n 

el uso y exclusividad de este signo distintivo. A ~;emeJanz<i de todos los 

derechos que recaen sobre bienes inmc1teriales (objetos incorporales) el -

derecho concede al (nombre comercial) titular del nombr(~ comercial ur;; de

recho de C.J.r,ícter real, similar al dcrr~r:J·,o de pro¡J.i.edad, que con::;i s!:e en 

usar y gozar el t1ombre excluyendo ~ terceros, ést•:. es 11:1 derecho que re ... -

cae sobre una cosa incorporal. No se trata p11es de la cosa mater1 ¿tJ c_:'n -

que el nombre se concreta y reproduce, ni tamlJOCO en la í!Xprcsión literal, 

sino que p:>r una parte se re:fic1e a la ·c:oncr:pción intelm.:tual o creación 

de su ti :..ular, que mediante frases o ref.crm:c1as ObJCll\'dS o 1rre<des lo

gra la identifícaci6n de su c:.:r.prcsa 'l lü distinción d~ s11s il•-Li.vi<ladt~~> co 

mercialcs con respecto u ·..;u· competidores; por otro lado establece que el 

signo distintivo de la nego-.:iaci6n es precitiamente: el nombre medi<lntc ul

cual se at.ribuye a su titul.:i.r la exclusividad de su uso. 

_______ ,. _______________ _ 

(48) Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930, Tomo LIX, 
núm. 46 



La diferencia entre los objetos corporales e in-

corporales se encuentra en su regt1larizaci6n juridica, s1n 

llegar al extremo de impedir que los objetos incorporales 

puedan ser aceptados como dcrecl1os reales. Dicl1os objetos 

incorporales no estin sujetos a derechos reales ni tampoco 

es procedente para la tutela la acci6n de re1vir1dicac16n,

en cambio conceden a su titular un dcrecho oponible, aun-

que aceptando la posibilidad de concurrenc1a. No obstante 

la tutela de dicho derecho real es como la que se concede -

al derecho de propiedad, ya que otorga al titular una ac-

ción de indemnización por daños y perjuicios y la acción -

penal por imitación del nombre o falsificación (arts. 179, 

182, 2·11, 213, 214 L.I.M.) 

De aquí que la tutela del nombre comercial y da -

los otros signos distintivos se aplique en cuanto se lo-

gre la identif'icación de la empresa, o de los elementos de 

ella corno son el local y las mercancías (por lo que ellos 

también se califican como derechos de individualiz'ación) -

en cuanto a los signos distintivos, sirven por un lado para 

evitar la confusión de la negociaci6n, del establecimiento 

y de las mercaderías y, por otro lado, como medios de - -

atracción del público consumidor. 

La protección es distinta respecto a los signos -

distintivos y a las invenciones, en los-primeros se exiga 

la manifestaci6n exterior de la preaci6n intelectual o sea 

la reproducci6n del nombre, de la marca, etc., en las se-

gundas (invenciones) por el contrario supone el secreto del 

método de fabricación, y de dicho secreto se deriva la tu

tela. 

LA ADQUISICION DEL DERECHO AL NOMBRE 

SegGn lo dispuesto por el articulo 179 de la Ley 
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de Invenciones y Marcas y en el 68 de su Reglamento, los -

cuales exigen del titular del nombre que pretenda publica~ 

se en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la comprobaci6n -

de su uso actual, o sea que el uso da lugar al derecho y -

que el derecho da lugar al uso, sin que para el nacimiento 

de aquél, o para el ejercicio del mismo, se requiera la -

inscripci6n en la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-

trial o su pub~licación en la Gaceta de Invenciones y Mar-

cas. 

El nombre comercial surge de la creación por parte 

de un empresario o comerciante, si bien por tratarse de un 

deroctlo accesorio o vinculado a una empresa o a una per!;o

na moral, su conservación y la protecci6n que le otorga la 

ley están condicionadas a su e]ercicio, es decir a su uso, 

su adquisici6n consecuentemente depende de la creaci6n y -

de su uso, pero no requiere que la negociación a la que el 

nombre pertenezca esté ya en plena actividad, ni que la 

sociedad a que denomine esté formal o plenamente constituf 

da. 

REGISTRO Y PUBLICACION DEL NOMBRE 

En nuestro sistema el- nombre comercial- no está su

jeto a inscripción en la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, pero si lo está el nombre comercial de las so

ciedades, en el Registro Público de Comercio. En cambio -

tanto el nombre objetivo como el subjetivo pueden ser obj~ 

to de publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas sin 

que ello sea obligatorio (ai-ts. 179 y 180 L.I.M.), para la 

adquisición del derecho al nombre o para su pr9tección en 

caso de falsificaciones, imitaciones o usos ilegales, y -

sin que la publicación realizada a~regue nada o casi nada 

'al- derecho exclusivo del nombre comercial. 
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La ptibl1c,1c16n t:.enc, i.:n vcrJ...:i.:..~. 1.:~~!CLu..i r:,-..:¡ 1_1 

mitades, el principal consist~ un reµutdr el ~u110cimio1lt:o 

del nombre por parte de terceros, para est.ableccr una pre

sunción relativa al dolo en casos Je 1nf1·,1'.:"c1611 ~11 d1~rec·hn 

exclusivo de su uso {arts, 179 r 180 L.I.M.) efecto ~ectin-

dario es el de impedir una publi(·aclón postt~rior de un norn 

bre igual o semejante, a¡>licado a u11 astablecimianto Jcl -

mismo género o similar (art. 182 L.I.M.) salvo yue exista 

una declaraci6n de uso ilegal o de imitaci6n respecte> al -

primer nombre publicado, o que se pruebe la cxtinci6n 1'dcs 

de hace m5s de un afio del esta~lecimiento que llevaba el -

nombre anteriormente publicado" (art. 18G L.1.M.). 

Nuestro sistema legal admite el J~recl10 ctl uso ex 

elusivo del nombre comercial en una extens16n limitdJd, 

ya que Gnicamente abarca "clientela efectiva'' (art. 179 L. 

I.M.), y s6lo protege al nombre en fu1)ci6n de actividades 

del mismo o similares por lo que permite que dos neqocia-

cianes de actividades eco116micas distinta~ puedan usar un 

nombre igual o semejante. En este caso la exclusividad no 

es absoluta. sino s6lo se establece en relaci6n a los com 

petidores. 

Por su car&cter de signo distintivo, el nombre co 

mercial cumple primordialmente una funci6n de ir1dividuali

zaci6n, de distinci6n ~e empresas semejantes, con el fin -

de evitar confusiones perjudiciales al p~bl1co consumidor, 

y que los competidores mediante actos de compotencia des-

leal logren la atracti5n de dicho pGblico a sus estableci

mientos. 

Por otro lado, no es sólo ln distinción de las ne 

gociaciones lo que debe buscarse con la protección del no~ 

bre,sino tambi¡n la tutela de un bien de carácter intelec

tual, en favor de la persona a quien legitima1nente se atr~ 

buye su uso exclusivo. Desde este punto de vista puede -

afirmarse categ6ricamente que la protecci611 del nombro de-
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cia en el mercado de otros nr1mbr~s iguales o s~rn~jant~~ -

cuando no haya posibilidad de error en el público, respec

to a la identidad de la empresa y el origen de sus produc

tos. 

EL DERECHO AL NOMBRE EN RELACION A OTROS IDENTICOS O SEME

JANTES 

Existe infracci6n del derecho al nombre, no s6lo -

cuando haya identidad entre el que imita y el imitado, si

no también cuando ambos sean tan parecidos o semejantes -

que puedan confundirse. La semejanza puede derivarse de la 

variación de letras o sílabas, ya que esto no atribuye la 

distinci6n y novedad que el nombre precisa¡ el uso de pre

fijos o sufijos, también puede ser causa de confusión o la 

supresi6n de menciones secundarias que impedirían equivoc! 

e iones. 

La Ley de Invenciones y Marcas, sólo establece una 

limitación a la protección que concede al nombre comercial, 

en relación al espacio de territorio en el cual el nombre

se utilice (art 179) México como miembro de la Uni6n de la 

Convenci6n de Par!s para la protecci6n de la Propiedad In

dustrial admite la tutela tanto del nombre como de las pa

tentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos 

o modelos industriales y las marcas de fábrica o comercio 

(art. 1~ inciso 2 de la versió; de Londres publicada en -

el Diario Oficial de la Federaci6n de 18 de julio de 1955) 

para todos los paises signatarios (art ~ 1° inciso 1). 

La protección internacional del nombre se concede -

a los mexicanos en igualdad de derechos a los sGbditos del 

país extranje50 donde la protecci6n del nombre se reclama, 

por lo cual ser5 la •0y de dicho país extranjero la que ft. 
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je los límites y condiciones dA la tutela (Art. 2~ in~iso 

l) sin que se exija el dep6sito o registro en las oficir1as 

del país extranjero {/\rt. O?) ni t_;e requiera condición rlc 

domicilio o establecimiento en el país dond~ se pidJ la -

protección (Art. 2~ inciso 21. 

Rn igual forma el nom}Jre comercial extranjoro -

est& protegido en M&xico, si bien dentro de los lÍrnites s~ 

fialndos en nuestra legislación, es decir en la Ley de In-

venciones y Marcas. 

Por estar el nombre comercial en función rtel 

uso que de él haga el empresario, la l~y otorga protección 

a los derechos derivados de tal signo distintivo, siempre_ 

y cuando éste se utilice por el empresario colectivo o por 

la negociación, no estableciendo la Ley de Invenciones y -

Marcas limite de tiempo respecto a dicf1os derechos, 

Sin embargo los efectos de la publicación del -

nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas se -

limitan a establecer dolo en casos de imitación y usurpa-

ción, y a hacer del conocimiento de terceros el nombre p~ 

blicado durando los efectos de la publicación un plazo de 

cinco años, el que puede renovarse indefinidamente por p~ 

ríodos de la misma duración (Art. 184). 

Por otra parte la falta de uso no trae como ca~ 

secuencia la extinción de los derechos que concede el nom

bre, ya que ellos puedan subslstir hasta un año después de 

la extinci6n de la ernJresa en que se usaba el nombre, si~fil 

pre que dicho signo consistic·ra en una denominaci6n rle fa~ 

tasia (Art. 186 L.I.M.l es decir en aquellos casos en que_ 

una mención de fantasía integre total o parcialmente el 

nombre comercial. 
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Corno ~lerne~to muy importante de la haci~nda, el nom 

bre comerc1al se tra~sficrc en ca~os de transmis16n de bie-

nes y derechos de la neqociac16n, esto se debe al carácter -

accesorio por un lado y por el otro a su funci6n de indivi-

dualizaci6n y disti~c16n de la empresa a la que pertenece la 

hacienda. 

Ahora bien el carácter accesorio del nombre comer-

cial da lugar a que el mismo se vinculo a una empresa de ma

nera tan estrecha que s6lo ruando se enaje~e o trans1nita la 

hacienda, o cuando menos parte de ~sta,se pueda endjcnar o -

trasmitir el nombre, sin que quepa una trasmisión separada -

de él (Sistema de Derecho It;.aliano) c. Civ. Art. 265 5~ pfo. 

1 ~. El derecho me.xi cano y el francés admitl~n la inclusi6n -

del nombre en los negocios traslativos de la hacienda a que 

pertenece, si bien se admite que el que trasmite (trasmitcn

te) ~ueda reservarse el derecl10 al uso exlusivo del nombre, 

así como el derecho de trasmitirlo o enajenarlo y en conse-

cuencia conceder a terceros el derecho de exclusividad del 

uso del nombre que se trasmite (arts. 141, 142, 185, 187 y -

188 L. I.M.). 

La reserva de tal derecho opera bajo condiciones rí 

gidas en un campo estrecho. Cn efecto la estipulación del -

trasmitente de la em~resa (ya sea por acto de enajenaci511, -

como la venta, la donación, sucesión por causa de muerte, la 

aportaci6n a una sociedad, el fideicomiso, etc, o por acto -

de trasmisi6n y reserva <le la propiedad, como la venta con -

reserva de dominio, el arrendamiento, usufructo, la prenda, 

etc.) en que consle la reserva del nombre, debe ser expresa 

y clara, ya que de no 11acerse la debida aclaraci6n, se pres~ 

mir!a que el nombre como elemento accesorio de la empresa y 
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como parte integrante de la hacienda se trasmite con ~sta 

(art. 185 L.I.M.J 

Empero en el caso de pacto expreso de reserva a 

favor del trasmitente de la hacienda, el uso ulterior que 

6ste pueda dar al nombre que conserva, no debe entenderse 

que tal reserva faculta a su titular a usarlo en una neg~ 

ciaci6n semejante que haga competencia a la que ha enaje

nado o trasmitido, porque el pacto de reserva del nombre 

no importa, pero si la admisi6n de la concurrencia, ya -

que esto requeriría nuevas estipulaciones en las que el -

adquirente consintiera expresa o implícitamente en que el 

transmitente le hiciera competencia con una empresa seme

jante y a la que denominarfa con el mismo nombre comer--

cial. 

En el caso de extinción de la empresa, el dere-

cho al uso exclu~1vo del nombre puede ser conservado por 

al titular durante el plazo de un año (art. 186 L.I.M.) -

en cuyo lapso puede libremente usarlo en una nueva empre

sa que organice: o enajenarlo en favor de terceros, sin -

que en ninguno de estos casos se requiera que la nueva n~ 

gociación sea igual o siquiera semejante a la extinguida 

Lo que pasa es que en este supuesto no cabe la competen-

cia ilícita, ni la confusi6n de la clientela, precisamen

te en virtud de la extinción de la negociación a la que -

antes distinguía el nombre, ahora bien las anteriores re

glas no son aplicables o no se aplican a nombres comer-

ciales que se refieran a la actividad d& ésta, porque en 

tal supuesto no se concede exclusividad al uso del nombre, 

ni puede reservarse el titular de la empresa transmitida 

el derecho al uso exclusivo de tal signo distintivo. 
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En ~ucstro J~Jrecho rige, respecto de los requis~ 

tos o elementos (1ue debe contenAr el nombre comercial, un -

sistema de libert~d ro~tringida, os decir el empresario pue

de formar el nombre co~ercial con munc1ones o palabras que 

se le ocurran, s1r1 que el ordenamiento Jurídico le imponga -

la inclusión de su nombre personal, sin embargo existen res

tricciones leqales que 11mit~11 esta facultad del titular y -

son: 

1. - Respecto al nombre subJeLivo, las restricciones 

son importa~tes: para las soc1ed~des que se ostenten bajo -

una raz6n social, el nombre comercial se forma necesariamen-

te con el nom~ro civil de uno o varios socios, ya sea como -

an1cas menciones o agregadas a una denom1naci6n objetiva o 

de fantasía. Er1 c.,~bio para las sociedades con denominaci6n, 

el nombre de los socios no debe aparecer y sí la menci6n ob

jetiva o de fantasía. 

2. - En forma absoluta está prohibido a las socieda--

des comerciales el ostentarse con nombres iguales, o sea que 

para el nombre comercial subjetivo rige el principio de la -

novedad sin limitación alguna. 

3.- Respecto al nombre objetivo o de empresa el pri~ 

cipio de la novedad ·ambién es aplicable (Art. 182 L.I.M.) 

tanto por la funci6n distintiva del nombre, que tiende a evi

tar confusiones en la clientela, como ~or el derecho de cx-

clusividad de tal signo. 

El uso de un nombre igu3l en una negociación del 

mismo género o similar, entraña invasión o menoscabo de der~ 

chas de tercero por lo que se prohibe publicar ''los nombres 
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comercialc:.; que carezcan de clenento;-; qu1.~ hL1q,:in .J1:;tinquir -

el establecimiento dt: c¡ue ~e trate, de otros de ~u g~nero' 1 
-

{/\rt. 182 L. l .M.}. Sln cmiiarqrJ la Ley J1! I11ve¡;_;1u!1L'~· 'i .~l.J.1 · 

negociaciones con f1nal1da~cs iguales o semeJar1tcs por 10 -

que cabe l~ igualdad o scmejan~a de nomLres respecta a empr~ 

sas que no realicen las mismas actividades comerciales. 

4. - Al uso de ''p~labrds o frases que se limiten a --

mencionar o describir ¡lrop1a y si1nplementc los productos que 

se fabriquen o expenda11'' no puede cnnced~rselcs exclusividad 

(Art. 183 L.I.M.) así como no po<lr.:Í el empr~~~;ario re~crvar~e 

el uso de términos genéricos que hagan rcf~rencia a la acti

vidad de su empresa. Consecuentemente u11a <lenominaci6n for

mada solamente con dichas mcncio11cs y referencias no ser5 un 

nombre comercial por carecer del l'dctnento esencial diferencia 

dor y porque su uso no estaría protegido en exclusiva. 

Contrariamente la utilización conjunta de tales 

referencias y menciones genéricas y objetivas, con otros ele 

mentas diferenciadores que tan pueden ser denominaciones de 

fantasfa, marcas come1·ciales, nombres civiles de los empres! 

rios, locali2aci6n geogr&fica de la empresa, así como la men 

ci6n objetiva y gen6rica de actividades amparadas por proce

dimientos patentados en beneficio temporal del empresario 

(Art. 4~ Fraccs. II y III L.P.I. derogada), sí conceden a és 

te el derecho al uso exclusivo del nombre comercial que así 

se formare. 

5. - De acuerdo cr.n lo dispuesto por las 23 fruccio--

nes del Art. 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, entre --

otras, el nombre comercial no puede formarse con menciones -

contrarias a la moral,alas buenas costumbres o a las leyes -

prohibitivas ni con la designación verbal de los emblemas na 

cionales y extranjeros o de los Estado de la Federación, y ciud~ 

des nacionales o extranjeras, sin el consentimiento de ellos; 
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ni con nombr~s personales sin la autorizaci6n del interc~a~

do, o si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta -

el tercer grado. 

LA TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL 

La infracción del derecho exclusivo de uso que -

concede el nombre comercial, por actos de imitaci6n y usurp~ 

ción, está sancionada en~rgicamente en nuestro derecho, ya -

que los articulas 151, 187 y 214 de la Ley de Invenciones y 

Marcas, conceden al titular del derecho violado una acci6n 

penal y dos acciones de carácter civil: La de daños y perju~ 

cios y la acción inhibitoria tendiente a hacer que cese la 

usurpación. 

La tutela legal del nombre comercial tiende, fu~ 

damentalmente a proteger la empresa como unidad, evi~ando su 

extinci6n y la disgregaci6n de sus elementos/ y est& dirigi

da también a proteger al público sancionando las pr§cticas -

desleales de competencia, que logran la desviaci6n de la --

clientela de una negociación a otra. 

DE LAS INFRACCIONES 

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo --

210 pfos. a} y b) y fraccs. llt, IV, X y XI pfo. 1~, determ!. 

na cuales son las infracciones administrativas que se pueden 

cometer en relación cu~ el nombre comercial y en sus numera

les 225 en sus 4 fracciones, 226, 227, 220, 229 y 230 csta-

blecenlas sanciones que se impondrán.a los infractores y las 

bases para la imposición de las mismas, al efecto dichos ar

tículos preveen lo siguiente: 
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Art. 210.- Son infracciones administrativas: 

a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que 

de ella deriven. 

b) La realización de actos relacionados con la materia que -

esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres -

en la industria, comercio y servicios que implique competen~ 

cia desleal. 

De manera enunciativa so consideran infracciones administra

tivas las siguientes: 

tII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca re--

9istrada como elemento de un nombre comercial o de una deno

minaci6n social, siempre que dichos no~bres estén relaciona

dos cQn establecimientos que operen con los productos o ser

yic ios protegidos por la marca. 

IV.- Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la --

clientela efectiva, un nombre comercial semejante en qrado -

de confusi6n con otro que ya este siendo usado por un terce

ro, para amparar un establecimiento ind~strial, comercial o 

de servicio, del mismo o similar giro. 

X.- Intentar o lo9rar el propósito de desacreditar los pro-

duetos, los servicios o el establecimiento de otro. 

XI.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o 

mercantiles, actos que causen o induzcan al público o confu-

si6n, error o engafio, ~or hacer creer o suponer infundadamen

te: 

1~- La existencia de una relaci6n o asociación entre un esta

bl~cimiento y el de un tercero. 
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Art. 225.- Las infr~cciones administrativas a es 

ta Ley o demis disposiciones derivadas de ella, ser&n sanc10 

nadas con: 

I.- Multa hasta poi el importe Je d1uz mil vec~s 

el salario minimo diario general del Distrito Federal. En ca 

so de que ~ersista la infracci6n, podr5n imponerse multas 

por cada día que transcurra sin gue se obedezca el mandato 

respectivo. 

II.- Clausura temporal hasta por noventa días 

III.- Clausula definitiva 

IV.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

Art. 226.- Las sanciones scr&n impuestas con ba

se en las actas levantadas por la autoridad al practicarse -

visitas de inspccci6n, o con base en las resoluciones deriva 

das de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a una 

misma Ley, tomando en cuenta en uno y?otro caso las pruebas 

y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones -

que se emitan en materia de sanciones aeberán estar fundadas 

y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración 

los criterios establecidos en el artículo 228 del presente 

ordenamiento. 

Art. 227.- En los casos de reincidencia se dupl! 

cará la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exce

da del triple del máximo fijado en el artículo 225. 

Se entienden por reincidencias, para los efectos 

de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada 

una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, co 

metidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del ac

ta en que se hizo const~r la infracci6n precedente, sij?mpre 

que ésta no hubiese sido desvirtuada. 
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Art. 2~8.- Las c]dusurds y arrestos adm1111str~l~ 

vos podr&n imponerse, adcm&s rlu la multa o s1r1 que 6sta sw -

haya impuesto, independicnteme11te de las penas cor¡,oralcs -

que la autoridad competente determine trat5ndosc Je delitos, 

y del pago de dafios y perjuicios que corresponda. 

Art. 229.- Para la determinaci6n de las sar1cio-

nes deberá tenerse en cuenta: 

I.- El carácter intencional de la acc16n u 01n1-

si6n constitutiva de la infr~ccidn. 

II.- Las condiciones ccon6micas del infractor. 

·111.- La gravedad ~ue la infracci6n implique cn

relación con el comercio de productos o la prestación <le ser

vicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente -

afectados. 

Art. 230.- Las sanciones establecidas en esta Ley 

y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin fer

juicio de las penas que correspondan a los delitos en que inc~ 

rran los infractores y de la indemnización por daños y perjui

cios a los afectados. 

Por otra parte el artículo 211 de la Ley en cita -

en su fracci6n VII determina que es delito usar, dentro de la 

zcna geográf.icac,:ue abarc.ue la clientela efectiva, un nombre co

mercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, 

para amparar un establecimiento industrial, comercial o de se~ 

vicio, del mismo giro, señalando el numeral 212 del mismo orde 

namiento legal que se impondrá de 2 a 6 años de prisión a 

quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan on l~ 

fracs. VII a IX del artículo anterior. 
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La uc ... :1ón penal pr('~~Up(Jnc Ql dolo del infractot·; 

pdra los casos de imlt.act6n, el dolo se prl'·sume, .salvo pruE!

ba ulterior rlc un m~jur derecho ~1 t·xlus1v0 uso ct1!l mi~n10, -

si el nombre ¡mitado fue prt~Vidrnt:nt.(~ P'.Jbli: .1,:0 en Ja r~acct.1 

de Invenciones y :•L:irr:d5,i' se tr.1tc de un llG?:btc cor.1ercJal 

que se use en le.i lor:.al1dad (l\rt. 17'j L.! .M.) ¡ dt! donde se 

desprende guc si no l~xiste t:al public~cJÓn, o si se tratare 

de un nombre usado en distinta plaza, la ~arga de la prucbd 

del dolo recaer!a en qui¿n alegue la imitaci6n o la usurpa-

ción. 

Los d~liLos se persiguen de ofic10 por el Minis

terio rGblic0 FedQral, por J~nuncia de la parte interes~da, 

pero en ambos casos se exiqe como requi~ito prev10 la clecla-

ración administrativa do la Secretaría de Comercio romento 

Industrial, respecto a la faluifica.ción, imitación e uso ilc 

gal del nombre comercial (Arts. 187 y 213 L.!.11.). Son ccim-

petentcs par~ conocer de estas acciones los Tribunales Fede-

rales (Jlrt. 215 L.I.M.). 

llCCIONES CIVILES 

Respecto a las acciones civiles de indemnizaci6n 

e inhibitoria, ellas sólo proccd-en en los casos de imitdción 

invasión o usl.irpación, pero _nunc.:i en los casos de 11so ilc:1Jal 

de menciones para la formaci6n de nombre. 

La acción :ie indemnización requiere que: se prL11.~

be el ddfio o el pcrju¿cio, y- consistir& en ld privaci6n de -

qananc.:ia!.3 adicionales (por ejemplo, f>l hecho <le frnbcr d~~vÍi1do 

la clientela eventual), o en la dis1ninuci6n de las que se o~ 

tenían con anterioridad a la invasi6n, imitaci6n o usurpa--

ción (por desviar la clientela existente). 

Al igual que en el caso de acci0nes penales se -
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requiere de la previa declarac16n admiuí~trativa correspon

diente (Arts. 187, 213 y 214 L. l.M. l, la que se obtendr.i a 

instancia de la part~ intercs~da y de acuerdo con las disp~ 

siciones del Titulo VIII, Cap(tulo l de ln Ley de Invencio

nes y Marcas. 

EL NOMBRE co~~RCIAL y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS ANALOGOS 

Como ya hemos indicado el nombre objetivo es, por -

un lado, !iigno distintivo de la empresa, y por ot-r-o es la -

manifestaci6n literal de tal signo d~stintivo, estas carac

terísticas sirven para diferenciar el nombre comercial de -

otros siqnos distintivos análogos. 

En primer lugar deber& distinguirse el nombre de la 

muestra o rótulo, porque a pesar de que ambos signos están 

integrados por letras, palabras, s1glas, números o con com

binaciones de estas expresiones, el primero es signo disti~ 

tivo de la empresa, en tanto que el segundo lo es del esta

blecimiento o local perteneciente a diclia empresa. En oca

siones es frecuente que ambos signos se identifiquen, ya -

sea porque el nombre comercial se use como rótulo del esta

blecimiento, o porque este por su notoriedad e importancia, 

califique a toda la negociaci6n pero también es usual que -

uno sea el nombre de la empresa y otro u otros distingan -

los nombres de los diferentes locales que ellas puedan te-

ner, o bien sin que el negocio constituya una empresa, su -

titular si tenga el derecho exclusivo al uso del r6tulo de 

su pequeño comercio o taller. 

La protección que la ley otorga al nombre comer-

c ial se extiende a la muestra o rótulo, signo que por lo de 

ro&s no distingue la Ley de Invenciones y Marcas o por el 

contrario parece confundir y es práctica lícita y permitida 

que el titular de la -npresa se reserve ol uso exclusivo de 

un nombre y de tantos rótulos como locales mantenga. 
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En segundo lugar, debe dist1ngui~se, el nombre co-

mercial de ciertos avisos comerciales tendientes a pre5en-

tar bien a la negociación o sus establecimientos. Estos Úl

timos signos distintivos pueden consistir en emblemas o sea 

representaciones simbólicas del nombre o del rótulo (ejem.

la representación de un caballo pintado do blanco, para --

identificar el nombre o r6tulo de una peletería 1'El Potro -

Blanco o la de un elefante para identificar la droguería de 

igual denominación, etc.) o en enseñanzas que consistan en 

insignias o estar.dartes {ejem. la bandera verde y amarilla 

del Banco de Comercio, o los estandartes del Hotel Reforma 

y del Hotel del Prado.) 

Se trata pues de signos distintivos accesorios del

nombre o rótulo, que no deben confundirse con éstos, porque 

no contienen elementos que hagan distinguir a la empresa o 

al local (art. 183 L.I.M.), pero que los complementan esta!!_ 

do sujetos en el sistema de la Ley de Invenciones y Marcas 

a la regularización o regulación local de las marcas, canee 

diendo la ley exclusividad a su titular respecto a su uso. 

Pero requiriendo éste el registro como presupuestos de la -

tutela (49). 

(49) Eugene Pouillet, Ob. Cit. 209 pág·. 
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CAPrru LO CllA~1·ro 

e o N e L u s I o N E s 

1.- Se convoque a u11a conferencia internacional 

de la propiedad industrial, para tratar los asuntos relaci2 

nadas con los inventos que han caido bajo ol dominio pGbli

co, y los que crean conflictos entre los paises al ser da

dos a conocer, en varios casi al mismo tiempo para el trSrn! 

te de obtenci6n de patente y su explotaci6n; para estable-

car la posibilidad de que cualquier ciudadano de los paises 

concurrentes a dicha conferencia puede oxplotar los invcn-

tos de que se habla. 

2.- Se considera que en nuestro medio los inveR 

tares nacionales son en nGmoro reducido y sus patentes de -

invenci6n casi nunca son colocadas en el exterior, adem§s 

de que se utilizan limitadamente en el propio territorio. -

Por lo tanto no aportan divisas provenientes de promociones 

a sus paises de origen, por lo cual las ventajas financie-

ras que para la economía nacional derivarían no son apreci~ 

bles. 

3.- De lo anterior se deduce que el sistema de 

protección de patentes no favorece a los países en vías de 

desarrollo, en los cuales incide' en forma negativa soLre su 

balanza de pagos, dando exclusivame~te ventajas y utilida-

des a los de gran d1·sarrol lo económico, los cuales, n. tra

v¡s de sus compafiías axplotadoras o propietarias de paten-

tes obtienen divisas del exterior. 

4.- La practica ha señalado que los países que 

no protegen a sus inventores, paralizan su evolución econó

mica. Son al efecto, demostrativos los casos de Suiza, Ho

landa, y Rusia, estos casos que la doctrina comenta, proba-
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ron que el Estado que t]eja cla prnter10r a sus in•:entoras Pil

raliza el proceso de creación. 

5.- Lil explotnci6n de las patentes en los pai

ses en v!as de. desarrollo favorece ~1 ~rcclmiento econ6mi

co de los mismos, ya sea que el propietario de la patente, 

la explote directamente, o bien otorgue licencia para su -

explotación, lo cual contribuye a la inversión de capital, 

que redunda en el consiguiente empleo de mano de obra y en 

la mayor circulaci6n de valores. 

6.- Es recomendable, en lo que a patentes in

ternacionales se refiere, que los organismos cst¡n en con

tacto con instituciones crediticias del país o de partici

paci6n internacional capacitadas para proporcionar a los -

inventores el capital necesario para la explotación de sus 

invenciones. 

7.- La caducidad de las patentes puede ser de 

clarada de oficio, a fin de que la administraci6n pueda de 

terminar la oportunidad o conveniencia de la extinci6n del 

privilegio que recae sobre una invención no explotada en -

sus términos. 

B.- Aconsejar el control de las patentes una -

vez otorgadas, hasta su vencimiento, a fin de que pueda tl~ 

terminarse el incremento que numericamente aportan a las -

rentas internacionales. 

9.- La Ley debería fijar con mayor precisión -

y menos rigorismo las sanciones por falta de explotación 

de un invento. 

10.- Obligar a los titulares de patentes a dar 

información periódica de la ~xplotación realizada. 
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11.- Creemos que todo lo anterior seria motivo 

de reformas internacionales para proteger los rlcrechos de 

los inventores. 
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